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ey G/
De 5 do ochobre) de 2012

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones
sobre la Propiedad Industrial

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Articulo 1. El articulo 1 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articule 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de
utilidad, los modelos y diﬁujos industriales, los secretos industriales v comerciales, las
marcas de producto ¥ servicio, las marcas colectivas y de gara.ntia, las indicaciones
geogréficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres

comerciales y las 3xprcsmnes y sefiales de| propaganda

- | [ f?‘:, -
NONNDI

Articulo 2. Se adiciona ¢l Capxtuio;}lll contenuvo de los: amculos 2~A y 2-B, al Titulo I de la Ley
35 de 1996, asi: ' o e T T e o

actuacién ante la DIGERPI scnaia: los datcs dc mscnpm(’m dcl pocier No se considerara

la utilizacion del Regzstro de Pode:res co_ 0 condxclon prevsa para realizar trdmites ante fa
DIGERPI. :

Artfculo 3. Se adiciona el Cepitulo II, contentive de los articulos 2-C, 2.D, 2-E, 2-F y 2-G, al
Titulo [ de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo IJ1
Hilizacion de Medios Electronicos o Telemdticos

Articule 2-C. Los trémites administrativos ante la DIGERPI podran llevarse a cabo
mediante la utilizacién de medios electrénicos o telematicos disponibles o por conocer.
Todo lo relacionado con la utilizacién de medios electronicos o telemdticos se
regird por la legislacién vigente,
Para tales efectos, la DIGERP! determinaré las condiciones generales, requisitos y
caracteristicas técnicas necesarias.

G-
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Artfenio 2-I. La presentacién y recepcidn de solicitudes, peticiones o la concesidn de los
derechos  cstardn sujetas a los procedimientes y horarios que sc establezcan

reglamentariamente.

Articulo 2-E. Los expedientes podrén consultarse y permanecerdn en los archivos de la
DIGERPI durante ia vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o
solicitudes abandonadas, ios mismos se conservaran en la DIGERPI por un periodo de
cinco aflos, contado a partir del dia siguiente de la fecha en que quedd ejecutoriada la
resolucidn que ordend la cancelax;ién-o negd el registro o se consideré abandonada la
solicitud o la fecha en que se considerd no presentada Ia solicitud o gue caducd el
derecho.

Vencido el plazo antcz_‘ior, serdn enviados & l2 Direceién Nacional de Archivo
Nacional def Registro ?ubimo e

: f‘\w
A fin de facxhtm; sia \custodxa, édnsuifa ¥ expedlcmn de reproducciones

=
autenticadas y cemﬁcaclones, la DIGERPI estab]eceré un fondo documental electronico

mediante ¢l cuaE sevaimacenarén los documemos quevm_posan en los expedientes y

’gvalor ]ur;dxcc que los documentos

_a ¥ tendran la mlsma fuerza probatoraa

Articulo 2-F. ?am 1os efectos -de -hoﬁﬁcabignes y/o < éviéos, y de los recursos
administrativos, cuando ‘el usua:io baya utilizado io& miedios electronicos o teleméticos a
que se reflere este Capitulo, los mistios debérdn hacerse conforme & lo establecido en los
articulos 162 y 163 de esta Ley.

Articulo 2-G. La DIGERPI hard uso de firmas digitalizadas o cualquier otre medio
anlogo en su ambito interno ¥ en su relacién con los wsuarios externos. El ministro de
Comercio & Industrias, mediante resolucidn administrativa, autorizard al director y a los
jefes de departamentos el uso de la fioma manuscrita digitaiizada o cualquier otro medio
andlogo.

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio andlogo que se utilice

tendré el mismo valor que la firma manuscrita en relacion con los consignados en papel.
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Articulo 4. El articulo 11 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 11. Se entiende por invencion toda idea aplicable en la practica para la solucién
de un problema técnico determinado. Una invencién puede ser un producte y/o un
procedimiento. La invencién de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia,
composicion o material, ¥ cualquier articulo, aparato, maquina, equipo, mecanismo,
dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asl como cualquiera de sus partes. Una
invencién de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién o a la obtencién de un producto o de un
resultado.

Articale 5. El articulo 14 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 14. No se consideraran invenciones patentables para los efectos de esta Ley,

entre oiros:

1. Los principios tebricos.o c:ent:ﬁco%rk . \;

2 Los descubr;mte?,tos que\conslstan eﬁl{air a conoccr o revelar algo que ya existia
enla natumleza aﬁnﬁcuande éntenonnente fuese descanomdu,

3 Los planeSxyvmétodos para -;1 ejemmm de acttwciades intelectuales, jucgos o
pnnc:pwseconémlco

r\«

4, Los pregramas de org\sr%adqms

5. Las fm:mas de present

6. Las cze{a%mnes estencas

7. j
productos especmlmcnt Iasfsustaaclas o composxclones, ni 2 las invenciones
de aparatos 5. snstrumentos para Ea puesta en précnca e tales métodos;

8. La yuxtaposxc:ﬁn de i mvencmnes conoczdas 0 ezcla de productos conocidos, fa

variacidn en su fmma, dzmens;ones 0 matenales salvo que realmente se pueda
comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial.

Articulo 6. Se adiciona el articulo 14-A al Capitulo T del Titulo 11 de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 14-A. No son pafentables las invenciones cuya explotacidn comercial debe
impedirse necesariamente para proteger ¢l orden piiblico, la seguridad del Estado, la
moral y las buenas costumbres, 1a salud o la vida de las personas o de fos animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga solo
por existir una disposicién legal o administrativa que prohibe o que regule dicha

explotacion.
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Articulo 7, E articulo 15 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articalo 15. Se exceptian de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren o

materia viva:

I3

S N

Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la
produccidn de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbiologicos;

Las especies vegetales v fas especies v razas animales;

El material biologico tal como se encuentra en la naturaleza;

La materia viva que compone el cuerpo humano;

Las variedades vegetales.

Articulo B, El artfculo 17 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 17, Una invencidn se considers susceptible de aplicacién industrial, cuando su

objeto puede ser producndc o-utilizado en cuslquier tipo de industria o actividad, de

£
manera especifica, susMgaEty\cremle Pa]:a’e‘g?os efectos la expresidn industria se

entiende en su més <amplm senhdo e mcluyc, eatre otres la artesania, agricultura,

mmeria, pescay los Semczos

Cualquler pcrsona que ‘boniei‘caahce adqu:era 0 ugg ‘el pmducto patentado 1
obtenido por. cl process” patentado luego de qm: ei producto hubiera sido
introducido licﬁamentc enel comercio en cualqmer pais;

Un tercero que use la mafetia proteglda por Ja patente solo con el fin de generar
la informacidn necesaria para apoyar la solicitud de aprobacion pare comercializar
un producto farmacéutico o quimico agricola en Panama.

Cualquier producto producide en virtud del pérrafo anterior podrd ser fabricado,
utilizado, vendido, oftecido pars venta ¢ importado en territorio nacional para la
generacion de informacidn, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de
aprobacidn para comercializar el producto una vez que venza el periodo de
vigencia de la patente. Asi mismo, el producto podrd ser cxportado solo para
propdsitos de cumplir con los requisitos de aprobacion de comercializacién en

Panama,
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Artfenlo 10, El articulo 20 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 20, La patente tendré una vigencia de veinte afios, contados a partir de la fecha
de presentacién de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que sefiale iz ley.
La DIGERPI extenderd el plazo de proteccion a patentes no farmacéuticas a que

se refiere este articulo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.

Articulo 11. Se adicionan al Capitulo 11 del Titulo 1T de ia Ley 35 de 1996 los articulos 20-A,
20-B, 20-C y 20-1, asi:
Articule 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada
una patenig, la DIGERP] oforgard el término de proteccién suplementaria, siempre que
hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de fa patente.
Cuando ¢l plazo en ¢l otorgamiento hubiese side superior a cineo afios, contado
desde la fecha de presentacu&n delaSolicitid; o supenar a tres afios, contado a partir de la

[
’!x} : ’cfrdc fondo cualquiera de ellos que sea

fecha que corresponda a a sehmtud d

i

e

posterior, constnuzra usa\demora admmstratwa 1rrazonable .
i

En estos casosfﬁe otorgaré Ia prot cmn suplementana por el penodo acreditade

e/
Articnlo ZO-B No consnmyen mo.: mmlstrauvas mazonabies las acciones u

omisiones del sohcxtante

Articulo 20-C. La soliciud dé’ pfét;sccié'zi' bﬁs;piementaria serd presentada ante la
DIGERPI, que resolverd sobre Ia existencia de demoras administrativas irrazonables. La
resolucion que as ko declare tendrd como efecto Ia ampliacién del plazo de proteccidn, ¢l
mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dard origen a responsabilidad

de ninguna especie para el Estado.

Articulo 20-D. E] término de proteccidn suplementaria debera ser anotado al margen del
registro respectivo, previo pago de una fasa por cada afio o fraccitn de afio de proteccitn
adicional. El pago selou se podrd efectuar dentro de los seis meses que preceden al
vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrd la

proteccién establecida en este Capitulo.
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Articulo 12, El articulo 22 de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Artfculo 22. La explotacion de la invencién patentada consiste en la utilizacidn del
proceso patentado, en la fabricacién y distribucién, o en la fabricacién y comercializacion
del producto patentado, o en la simple comercializacion, efectuadas en el comercio
nacional por ¢l titular de 1a patente. La importacién del producto patentado y su posterior
distribuci6n en la Repiiblica de Panamé coastituird una explotacién de a invencién para
efectos de esia Ley.

Articule 13. El articulo 29 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una
solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERPI,
acompaiiada de una 'descripcién upa © més reivindicaciones, los dibujos
correspondientes, un resumen, un poder, lmdemgnmén de un domicilio en la Repiblica

de Panama para los so}tcnames con domlctho,,cn el cxtranjero, para efectos de las
“-...

(o
notificaciones admxms\tranvas 0 Judmmles asf’ como dei co/r/gprohanic de haber pagado la

N
\/\J :

fasay el cicrecho de” pr/escntacwn establecldos :
T m:ccu&n dc;/sohcltame, el nombre del

El so!:cxtante de unai pateme de'in 6 ,pueée ser persona natural o juridlca 8i
. ok
el sohc;tante nores ‘el mventor, 1

La sohcxtud se podré i séntargw través de’ gesnén oﬁcmsa pera lo cual se
consignaré una ﬁanza mechanta e cemﬁcado de garantia por la suma que s establezea
reglamentariamente, acompanado del: formu}ano que- al efecto proporcione fa DIGERPL
La fianza consignada seré devuelta al presentatsc Ios documentos para lo cual se concede
el término de dos meses, prorrogable de manere automética por dos mes adicionales &
peticién del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la
fianza ingresard al Tesoro Nacional, y la solicitud sc tendrd como ne presentada y se
ordenard el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan podereg inscritos en la DIGERT] segiin se
establece en esta Ley, no se requerird que se presente el poder, solo se hard referencia del

mismo en la solicitod.

Articulfo 14, El articulo 30 de 12 Ley 35 de 1996 queda asl:

Articulo 30, La descripcion consiste en divulgar la invencién de manera suficientemente

clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia

10
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técnica correspondiente pueda ejecutaria sin experimentacion indebida, a partir de Ia
fecha de presentacién de la solicitud,

Asimismo, se considerard que una invencidn se encuentra suficientementc
divulgada, cuando dicha descripcion le indique razonablemente a una persona versada en
la materia técnica correspondiente, que ¢l solicitante estuvo en posesion de la invencién a
la fecha de presentacién de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesién implica
que el solicitante era capaz de llevar 2 Ia prictica el invento.

La descripeion indicard el nombre de la invencién e incluira la signiente

informacién:
L El sector teenologia al que se refiere o al cual se aplica la invencién;
2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse Gtil para

ia comprensién y ¢l examen de la invencion, as{ como las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;
3. La descripeidn de ia mvenmén, en términos, que permitan comprender el problema

téerico y la solu:: 6n apprtada por 'lgxn:fnu:1on am como exponer las ventajas de

esta con respecto a1 f\ fécnoiogia anten ory

ida per ei»g&iic:tante para ejecutar o

dela mvé:xic;on

!, - .{‘\ -t K
\‘5 ‘)- PN :
\ - R -’-L.»._;_ 27

Articulo 35, Se tcndm coma fecha de prssentacldn de fa solac;tud la de so recepcién por

la DIGERP], siempre quc al acmpe de rcmbzrse hubiera contenido al menos:

I La identificacién del sohcuante ¥ su dom:clho Y para los solicitantes con
domicilio en el extranjero, la designacién de un domicilio en la Repiblica de

Panamé4 para efectos de las notificaciones admlmstranv&s y Juchmaies que guarden

relacidn con la patente;
2. Un documento que, a primere vista, ofrezca una descripeion de la invencidn;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o més reivindicaciones, y

4, El eomprobante del pago de la tasa y del derecho de presentacion establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este articulo, o presentada la
documentacién en un idioma distinto af oficial, la DIGERPI notificars al solicitante para
que subsane la omisién dentro del plazo de dos meses contado 4 partir del dia siguiente
de fa fecha de Ia notificacion, prorrogable por dos meses de manera automética previo ¢l

pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omisién, se tendrd como fecha de

11
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presentacidm de la solicitud la fecha de recepeidn de la misma; en caso contrarig, la
solicitud se considerard como no presentada y se archivarg.

El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podra, sin el requerimiento de la
DIGERPI v por una sola vez durante el tramite, presentar enmiendas, correcciones y
observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliacién a la proteccién
solicitada,

Articulo 16, El articulo 36 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 36. Cuande se solicitc una patente ya presentada en otro u olros paises u
organismo internacional, se reconocerd como fecha de prioridad la del pais v organismo
€n que se presenté primeroc. Para ese fin, deberd haberse presentado Ia solicitud respectiva
en la Republica de Panamd, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados
internacionales ratificados por Panamd.

Los solicitantes de patcntes Ya sohc:tadas en el extranjero conforme al parrafo

anterior padran presentar ei resxilzado de la busqueda y examen practicado por Ia oficina

extranjera cuando pmce\(\ia

cﬁ\

que se prccr;seﬂo \aclarc fo! que
il e
Igualmente, exafmnara si ei obj

invencién sea\ susﬁc]:ctzble

actividad mventn_{a se reahzgrén hive

‘ehxahen de fondﬁ pmwsto en el articule 52 de esta
Ley. s

De no cumplir ER solicitante” con el mqucnuuento que i haga la DIGERPI de
subsanar las deficiencias de Ja solicitud en dn plazo de seis meses, prorrogable por seis
meses adicionales a peticion del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente, se
considerard abandonada la soliciftd y se ordenard su archive. Los documentos que se
presenten por ningdn motivo contendrén reivindicaciones adicionales con mayor alcance
que lo que se sustenta en la solicitud original, va que en este caso serd necesaria una

aueva solicitud,

Articulo 18, El articulo 51 de la Ley 35 de 1996 queda asi;

Articulo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPL, cualquier persona podréd
formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren ufiles para

determinar si procede o nola solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del dfa siguiente

/-—\n\

12
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de la fecha de publicacién de la solicitud de patente en ¢l BORPI hasta dos meses
después de la publicacion del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido ‘el término anterior y en el evento de gue existan obscrvaciones, la
DIGERP! informard al solicitante mediante aviso la presentacién  de  dichas
observaciones, quien a su vez tendrd un Plazo de dos meses para que modifique ¢ no su
solicitud.

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencicso, y la persona

que las haga no pasard por ello a ser parte en el procedimients de concesién de patente.

Articulo 19. El articulo 52 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la
téenica y tomando en consideracién el contenide de este dltimo y de las observaciones
formuladas por terceros a que se refiere el articulo anterior, el solicitante deberd solicitar
¢l examen de fondo a Ia DIGERPI Seéle pemme al splicitante realizar esta peticion

a("‘"

desde el momento de L sohcnud de regxstm de’ Ia‘patente y hasta dos meses después de la

notificacién de ias obg\ervaclones de terceros a que se refi ere ‘el articulo 51, La DIGERPI

hard el examen- de\fondo de 1a. mvenc1én para _detcr:mnar\sz ise satlsfacen los requisitos

d esta Lcy \9/5
DIGERPi pod!};a solzcxtar el apoyo téenico

.g

ad de” Ia\sohcltud podrd aceptar log

La DIGERPL para evaiuazN aiehé.bﬂ_j ?
informes de busqueda mternacmna] realzzadas‘a la sohcamd de. patente

En ¢l evento de que la DIGERPI formule observacxones al informe sobre ef estado
de la téenica o cuaiqmera ofra ubscrvacmn el sohcltantc tendrd un plazo de seis meses,
contado a partir del dia sagmente a Ia fecha de not:ﬂcacmn que haga la DIGERPL, para
hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el pérrafo anterior podrd ser protrogable de manera
automdtica por seis meses adicionales si se solicita 2 la DIGERPT antes del vencimiento
de] término de los seis meses que inicislmente se conceden, previo el pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de
patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demas
condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederd a conceder la patente
solicitada, de lo contrario, se procederd al rechazo de la solicitud de patente y se ordenard
el archivo del expediente, Cuando el incumpiimiento se refiera a pago de los derechos y
tasas, la DIGERPI procedera a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenard su

archivo.

13



No 27136

Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012

Articulo 20. Se modifica la denominecin del Capitulo V del Titulo I de la Ley 35 &e 1996,
asf:

Capitulo ¥V
Tramitacidn de las Solicitudes Internacionales de Patentes
de Invenciones o de Modelos de Utilidad

Articulo 21. Se adicionan al Capitulo V del Titulo I de la Ley 35 de 1996 los articulos 52-A,
52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, asi:
Articulo 52-A, Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de
invencion ¢ de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junic de 1970, enmendado
¢1 28 de septicmbre de 1979,

Articule 52-B, La DICERPI serd la Oﬁcma receptora en la Reptiblica de Panama para la

presentacién de sohcxtudes mternacwnales‘\} com'ormc al Tratado de Cooperacién en
PL e

Materia de Patentes- (PCT},E respecto A sohcifudes de mcmnﬂ.les ¢ de residentes en
Panama. ;:;1’ \\ »—’._» : , . )

.-\’ / ,\A‘\
Las sohcnudesfmtemacwnales debcrén prescntarsc en %&nmné en idioma espafiol

\# 1 —_— .
y pagar lag tasaLéf seﬁa]adas cn &l Tratado de oopcracmn eh Matena de Patentes.

Articulo 52-C. La sohcﬂud de patente de mvenmén o de, niodelo de utilidad deberd
presenfarse en Panamé £n fase nacmna] onforme al Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes, antes del venc1mlcnto dei plazo de treinta meses contado desde la fecha de
prioridad.  Si la solicitud mtemamanal no reivindica ningnna prioridad, se podrd
presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinla meses

coniado desde la fecha de presentacién internacional.

Articulo 52-D. Para iniciar |a tramitacion de una selicitud internacional, en fase nacional,

sin perjuicio de los demés requisitos que- exija esta Ley, el solicitante debera;

a) Preseptar una traduccitn al idioma espafio] de la solicitud internacional, en caso
de que esta no se hubiera presentade en este idioma, y de todas las modificaciones
ocurridas durante la fase intemacional, junto al formulario habilitado para tal

efecto, v

14
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b} Pagar la tasa establecida en esta Ley para Ia presentacion de lz solicited y las
demds tasas que fije la DIGERPL, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes,

Articulo 52-E. La solicitud de patente de invencién o de modelos de utilidad que se
presenten en Panamé, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacitén en Materia
de Patentes, se regiran en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la

presente Ley vy su reglamento.

Articule 52-F. El plazo de concesion para las patentes de invencién ¥ para los modelos
de utilidad presentados en Panamd, en fase nacional, conforme al Tratade de Cooperacién
en Materia de Patentes, se contard desde la fecha de la presentacién de la solicitud

internacional correspondiente.

\.‘ \\ \_
F Llcencza

L ‘)

oL

Articule 23. E} articulo 55 de la Ley 35. de 1996 queda asic

Articulo 55, Los derechos d:manames -de una sohmtud dé patente o modelo de utilidad o
ngtl'O, o concesion de patertte, podrin cederse o
transferirse, total ¢ pam:alménte, en los términos y con las formalidades que establece Ja
legislacién comin. Para que la cesidn o transferencia de derechos pueda producir efectos
frente a terceros deberd inscribirse en la DIGERPL,

Para los efectos de la presente Ley, ias patentes, fos modelos de wtilidad o
modelos y dibujos industriales tendrdn la consideracién de bienes muebles, y los
derechos conferidos por las mismas podrdn darse en garantia, usufructo o ser gravados
bajo cualquier forma que establezca la legislacién comim, asi como  ser objeto de
secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resultzﬁ del procedimiento de
ejecucion, Dichos actos juridicos solo podrén oponerse frentt; a ferceros una vez inscritos.

La DIGERPI debera realizar la anotacién correépcndiente de estos actos.
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Articulo 24. El articulo 56 de la Ley 35 de 1996 queda asi;

Articulo 56. La explotacidn de una patente o registro podrd concederse mediante

convenios, licencias veluntarfas ¢ no voluntarias. La licencia serd inscrita en la

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.

Articalo 25. Se adicionan al Capitulo VI del Titulo II de la Ley 35 de 1996 los articulos $8-A,
58-B, 38-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, asf:

Articulo 38-A. La concesion de una solcitud de licencia no voluntaria proceders, en

funcién de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artfeulo, en los

siguientes casos:

I

Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o précticas declaradas
contrarias A la libre competencia, en relacién directa con la utilizacién o
explotacién de la patente de que se trate, segin decisién firme o ejecutoriada de

los wribunales competcntes ‘Tiego c}ie recxblr la solicitud de un tercero,

Cuando por razones id} RIE pubh i::c%mercml o de emergencia nacional u
rmgenc;é, mc!uycndo salud publica y seguridad nacional,

ofras de extremi‘

decla:adas per/“Ea autondad‘mm etente, . se justlﬁquc el_ otorgamiento de dichas

T

mercm{ L Indusmas establecer los
_esta causai'fy) not:ﬁcar al titular de la

s

r la sohcxtud de An tercero. La concesién

de hcenmas* no voluntams por patcntes depcncﬁcntes ‘quedaré sometida a las

mgmentes normas

a. La invencién rewmdzcada e la pateme posterior debe comprender un
avance téenico de significacién econdmica considerable respecto a la
invencion reivindicada en la primera patente.

b. La licencia no voluntaria para explotar la pafente anterior solo podrd
transferirse con la patente posterior,

C. El titular de la patente anterior tendrd derecho & obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar ja invencién

reivindicada en la patente posterior.

Articalo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisién de los

iribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del

articulo anterior, tendrd derecho a recurrir la validez legal de esta decision frente a una
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instancia judicial superior. Nada impedird que la Reptblica de Panamé tome medidas
para proteger la salud piblica con base en el numeral 2. Sin embarge, un titular afectado
por el otorgamiento de estas licencias tendra derecho a solicitar la revisidn judicial de

dicha autorizacion o solicitar la revisién independiente, por una autoridad superior.

Artieulo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del
articule 58-A deberd proporcionar documentacién que demuestre que solicitd
previamente al titular de Iz patente una Heencia contractual, y que no pudo obtenerla en

condiciones comerciales razonables dentra de un plaza de tiempo razonable,

Articulo §8-1. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada
por un tercero constituird una demanda ante los tribunales competentes para conocer los

procesos de Propiedad Industrial y se sujetaré al procedimiento establecido en esta Ley.

.r,\ P

Articulo 58-E, Cualquwr deczsmn judl‘clgi” ,.o ?ieczszén prcfenda por el ministro de

Comercio € lndustnastara otorgar una sohmtud de hcencxa no veluntaria debers

contcmp]ar una rmngﬁér&clén adecuada pata, el t;tularf‘de la patf:nte basada en la
N

pr micr.ccx&n/de 03 mtcreses legit:mos del licenciatario,
b /{...\‘ 5 ""«_W

si las cnrcunstancms que dlemn ongen a\el]a hubleran desapareczde ¥ no es probable que

parcmimente su; \/,a Ea adecua

vuelvan a surgir. ElL tnbuual que COHﬂClé e pr;mera mstancaa la dernanda de concesion
de licencia obligatoria setd. gl compctcnte para conocer esta demanda cuya prefensin sea
revocar o modificar la licencia obligatoria: -

De igual manera, ¢l tribunal que conocié en primera instancia la demanda de
eoncesion de licencia obligatoria, a solicitud de una parte intercsada, podré modificar una

licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Articulo 58-G. No podré cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aguella
parte de la empresa o de su active intangible que disfrute de ellos.

Articulo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no

voluntaria, serdn de cardcter no exclusivo.

Articalo 58-I, El uso de la licencia no voluntaria se autorizard principalmente para

13
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abastecer el mercado interno de la Repiblica de Panamé y el alcance y duracién de esos

usos se Himitarédn a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Articulo 58-J. El alcance y duracién del uso de Ja licencia no voluntaria se limitard a los
fines para los que hayan sido autorizados y solo podré hacerse de ella un uso piblico no
comercial o utilizarse para rectificar una préctica declarada contraria a la competencia

tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.

Articulo 26, Se modifica la numeracion del Capitulo VI del Titnlo I de la Ley 35 de 1994, asi:

Capituls VII
Nulidad y Caducidad

Articelo 27. Bl articulo 63 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 63. Por solicitud de cualqmer persona mtercsada, previa audiencia del titular,
los tribunales de justhIa cgm;ietentes parg canocer« procesos de propiedad industrial
declarardn la nuhdad de in;a ‘patente dé mvencﬂ‘m odeun reg13tr0 de moedelo de utilidad,

‘\.

1. Cuando qmen haya qbtamdo la pafenté? no esel n}vemor ni-su cesionario,

en cualquiera de los sxgulcmes £asos:*
N

& ha on cilcio contrawmenéo las nortnas sobre

. Yo l i -

,{_ : do con lo dlsp{esto en esta Ley.
o .wr

patente’c modelo de futakdad prescnblré en el

2. Cuando“la concesuﬁn 0-re;

patcntabzhdﬂd y 5us re%l\l

La acman de nuhdad wdel o

ﬁérmm{?g“ db,echo aﬁos

--..«'"’-

derecho o g/\ 3

Articulo 28. Ei artzculo 66 dc la Ley 35.de 1996 queda asi: ,»
Articuio 66. Se entlendc por modelo mdusmai toda forma tridimensional que sirva de
tipo o patron para la fabricacién de.un producto mdustnal que le dé apariencia especial
en cuanto no implique efectos téenices.
Se entiende por dibujo industrial toda combinacion de figuras, Hneas o colores que
se incorporen a un producto industrial con fines de omamentacién y que le den un

aspecto peculiar y propio.

Articule 29. El articulo 70 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozard de proteccidn si es nuevo Y
susceptible de aplicacidn industrial,
Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creacidn
independiente v difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales

conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de dibujos o modelos

industriales.
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Artfenio 30, El articule 72 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articale 72, No se protegerdn los modelos o dibujos industriales gue:

1. Nosecajustenala definicién establecida en esta Ley;
2. Cuya utilizacién fuese contraria al orden ptiblico o a la moral;
3 Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislacion de

derecho de autor;

4, Constituyan emblemas de Estados, signos aficiales de control ¥ emblemas de
organizaciones infergubernamentales de acuerde con lo comtemplado en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial
ratificado por Panama,

5. Contravenga disposiciones de esta Ley.

Articulo 31, El articulo 73 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 73, Un modelo o dibujo’ mdustnal\quef cump[a las condiciones establecidas en

D

los articulos antenorcs g,ozaré,:ic proteccxéh pamm piazo de tres afios, contado a partir de

la fecha de su pnmera“ ctwulgac:én en Panamé etecmada por la persona a quien
L

/

corresponda el derecho B 12 protec "zén .

"duslnal cn vmud de este articulo, es

rpara tal efecte sumlmstraré la DIGERPIL Enella
se identificard al sohcntame y “al- creador del” mocieio 0 dlbujo, y se indicard el tipo o

través de abogado enun formulgné

género de productos a “los, cuaies se. aphcaré, Y 1. clase o clases a las que pertenecen

dichos productos, de acuerdo con Tif ¢lasificadion internacional que se adopte.

‘No se admitird la solicitud si, 2} momento de presentarse, no contiene, al menos,
los siguientes élementos:

1. La identificacién del solicitante y st domicilio, Y para los solicitantes con
domicitic en el extranjero, la designacién de un domicilio en la Repéblica de
Panamé para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;

2. Una representacién grifica del modelo o dibujo industrial, y

3 El comprobante de pago de ia tasa y del derecho establecido.
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Articulo 33. Se adiciona el articulo 75-A al Cepitulo 1 del Titulo I1f de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relacién y segiin el
Sistema de Clasificacidn Internacional para los Dibnjos y Modelos Industriales
establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha & de octubre de 1968.

Articule 34, El articulo 76 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articalo 76. La DIGERPI examinard si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos en esta Ley y, de ser asi, ordenard Ia publicacion de lz solicitud en el
BORPIL

Articulo 35, El articulo 77 de la Ley 33 de 1996 queda asi;
Artfculo 77, Durante ¢l t#rmino de dos meses, contado a partir del dia siguiente de la
publicacién & que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podrd presentar
demanda de oposicién a Ia solicitud de :eg:stxo del dlhll_]() o modelo industrial. De no

mediar demanda de opos: 6n, se ordenara ej regxstro med:ante resolucién motivada y se
J

,'\.f

{{
emitird el ccmﬂcadm correspondxente qae custod:ara 1& DIGERPI en su sistema

Articulo 36. El articulo 81 de a Ley Y5 w%queda asi
Articulo 81, A petm:én de cua.Equ:cra persona mtercsada, el Juu compelente declarard la
nulidad del registro 51 se. demuestra: que se mahzfr en contravencion de algunz de las
disposiciones de la presente Ley ’
La acci6n para demandar la mulidad prescribird a los cinco afios de la fecha de [a
resolucién que concedid el registro, salve que este se hubiese obtenido de mala fe, caso

en el cual podrd promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Articulo 37. El articulo 90 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 90, Pueden constituir marcas, entre otros, log signientes elementos;
1 Las palabras o combinacién de palabras, incluidas las que sirven para identificar
personas;
2. Las imégenes, ﬁg{;ras, simbolos y grificos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos

distintivos;
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Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del
producto ¢ su presentacion y hologramas;

Colores en sus distintas combinaciones;

Log sonidos;

Los olores ¢ sabores,

Cualquier combinacién de los elementos que, con cardcter enunciativo, s¢
mencionan en los numerales anteriores;

Podrdn registrarse como marcas las indicaciones geograficas que consistan en
aigl’m signo o combinacién de signos que permita idemtificar & un producto o
servicio como originario del territorio de un pafs o de una regién o localidad de
ese lemitorio, ¢cuando determinada calidad, reputacién u ofra  caracteristica del
producto © servicio sea imputable findamentalmente a su origen geogrdfico, sin
perjuicie de las disposiciones relativas a las indicaciones geogréficas contenidas
en esta Ley. R

r\l

dt:b}d_ahautomacwn oy

0

Las ciue I}o\hslstan en conjun_to uadmac:ones éescugtlvas de la naturaleza,
#

ca:actensﬂc’éﬁ, ”uso 03 phg\amén, Apec cahdad ca.)nt:dad, destino, valor, del

lugar de fabncac;én 0 de orige o“de 1d época de producc&én, del producto o de i

prestacién del. S&MCEO de- que se trate; as{ como las cxpresmnes que constituyan
la denominacion usuai o genénca del producto o servicio. Se exceptian las
marcas descriptivas o genértcas que hayan llegado a ser distintivas o singulares
por ¢l uso, ¥y las marcas colectivas o de certificacién en lo que so refiere al Jugar
de fabricacién o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente
se establezcan;

Las figuras o formas tridimensionales o mareas denominativas que puedan
engafiar al piblico o inducirlo a error, eptenciiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los
productos o servicios que pretendan amparar;

Las que puedan inducir a etror o confusién en el plblico consumidor, respecto de
Ia procedencia o atributos del producte que pretende distinguir en Panamé une
indicacion geografica o indicacidn de procedencia o denominaciones de origen;

Las que sean contrarias a [a moral, al orden piblico o a las buenas costumbres;
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Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas distinias de la que solicita
¢l registro, sin su consenli:giento o, si han fallecido, de los herederos. Se
exceptiian los casos de retratos ¢ nombres de personajes histéricos;

Los disefios de monedas, biilele;, sellos de garantia o de control que utilice el
Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otres elementos,
que hagan suponer la obtencién de reconocimientos con respecto a los productes
o servicios comespondientes, salvo que tales galardones hayan sido
verdaderamente otorgades al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese
cedido ¢l derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el especto ortogrifico, grifico,
fonético, visual o Eonceptzzal, a otra marca usada, conocida, registrada o en
tramite de registm‘per otra persona, para distinguir productos o servicios iguales,
de la misma clase 0, sxmﬂares a los. _gue 3¢ desea amparar con la nueva marca,

siempre que esa Scmcjanza 0 1deut:dafd de una y atra sea susceptible de provocar

enla mente del\puhhco ermres conﬁ151ones eqmvocacnones 0 engaﬁos respecto

si, umcameme sobre la 3 que enr cualqmer gxstro o publicacitn se

[ 3 /\ e f

i
ciamﬁqucn en,dlstmtas cihiﬁfcl Slstama-de Clasx?caclon ‘de Niza.

En el caso cle bxc €50°" se ciosconexos, la persona que se sienta afectada

1

podrad oponerse al reglstro, con basc exlo mdmacio cn este numeral;

Las que sean tgualcs o semejantcs 2 una marca famosa o renombrada en Panama,
registrada 0 no, para ser aphcadas a cualqmer producto o servicio, o las potorias
en Panam4, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo
con el grupo de consumidores al que van dirigidos, asi como las que puedan
causar dilucidn de una marca famosa ¢ notoria;

Las denominaciones geograficas propias ¢ conmnes, y los mapas, asi como los
nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a esta;
sin embargo, seran susceptibles de registrarse como marca Jos nombres
geograficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en
cuanto al verdadero lugar de origen v sean suficientemente arbitrarios respecto a
los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptiian de la aplicacién

de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificacion;
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Las que consistan bésicamente en la traduccion al idioma espafiol de otra ya
usada, conocida, registrada o en tramite de registro, para distinguir productos o
servicios iguales o similares;

Las que constituyan la reproduccitn, total o parcial, {a imitacidn, la traducci6n o
la transcripeion, que puedan inducir al piblico a error, confusién o engaiio, de un
nombre comereial conocido, perteneciente a un tercero ¥y usado con anterioridad s
la fecha de la solicitud de registro de la marca;

Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga ficilmente,
asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su
naturaleza o ﬁlncié;l: industrial;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantcs,
que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean vigibles;

Las obras, los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes

ficticios o sxmbéhcos, salvo con eLconscntlmmnto de su autor ¢ derechohabiente

o editor cuando, confé?me 2 iey de 1& matena él mantenga vigentes sus derechos,
1

asi como los<pgrsonajes humanos dc car&ctenzacuin si no se cuenta con su

el
semcxos, a;I como los que constituyen la

NG
expresmn de su culto 0 costumbze, idi smcrasm o practlca religiosa, salvo que la
solicitud sea.. formu!ada para. su. beneficm por una de las colectividades o

ascciaciones cemempladas en este numeral;

Tas que tengan, como base" del d;seno, referencias a monumentos y sitios
histbricos nacionales, reconocidos como kales por ley, salvo gque cuente con
autorizacién para su uso no exclisive de la entidad gubernamental
correspondiente;

Las denominaciones técnicas o cientificas, ¢l nombre de las variedades vegetales,
las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organizacion
Mundiai de la Salud y aquellas indicativas de accién terapéutica cuande se

apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.
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Artfeulo 39, El articule 93 de 1a Ley 35 de 1996 ‘queda asi:

Articulo 93, En cada solicitud solo podré pedirse el registro de una marca, y esta
comprenderd productos o servicios incluides en una o varias clases, debidamente
especificados.

Efectuado el registro, no podran incluirse nuevos productos o servicios para su
proteccion, pero si podrén limitarse Jos productos o servicios cuantas veces se solicite.
En ef caso de nuevos productos o servicios, deberé presentarse una nueva solicitud de

registro,

Articulo 40. Se adiciona el articulo 93-A al Capitylo I def Titulo V de la Ley 35 de 1996, ast:

Articulo 93-A. Fl solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrd
separar la solicitud o registro en dos o més solicitudes o registros.

La separacion de la solicitud de la merca podrd efectuarse durante el
procedimiente de registro 0 de opodicidn’ aLreg:strg de !a marca, y solo serd aceptada si
con dicha separacnén Ios_cieﬁ:ctos que cﬁfmtenigs;r? 15; S{)]IClt'l.Id o la causal de oposicién
queden carcunscmos fa\ lé snhclmd mmlal de lar 7t:\:lai surgen las demés solicitudes. La

solcitud separada\seré.' mdependnente pero oonservata’fa‘facha de presentacidn de la

tes}&umnzar f;separacmn &n los casos de
—‘ .

iﬂ/ﬁ '_ v.;:

conservard la fecha de E e o encmuento del reg;lsm ongmal Sus

Tenovaciones se harén separadam‘ente T

I

La separacién qucdani sujeta’ a 10 que se. establezca reglamentariamente y dard

lugar al pago de las tasas correspondientes

Articunlo 41. El articulo 94 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 94. Las mercas se registran en relacidn y segin el sisterna vigente de
Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Repistro de Marcas
(Clasificacion de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomdlica de Niza del 15 de junio
de 1957, ravisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, Cualquier duda respecto

de la clase a que corresponde un producto o servicio serd resuelta por la DIGERPL

Articulo 42. El articulo 99 de la Ley 35 de 1996 queda asi

Articulo 99. E! titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros

realicen, sin su autorizacién, cualquiera de los actos siguientes:
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Fabricar, imprimir o reproducir etiquefas, membretes, envases, envelturas y otros
medios similares de identificacion, empaguetado o acondicionamiento, que
ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales
medios estan destinados a usarse con relacién a los productos o servicios para los
cuales estd registrada la marca, o productos o servicios conexos, asi como vender
u ofrecer en venta esos medios;

Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo
idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al piblico a error sobre productos
para los cuales esta regisirada la marca, sobre los envases, envolturas, empagues o
acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados,
modificados o tratados mediante servicios para los cuales estd registrada la
marca, 0 sobre articulos que se emplean para proporcionar tales servicios al
publico;

Usar un signo distintivo idéntica o.similar, a 1a marca registrads, para identificar

o oY e
los mismos prod?ctos servwlos p i 1(}57GL:31€:5 esté regisirada la marca, o para
e L7 .
Proéucms relacmnados con estos U

/\
2 sm:ularﬂa' ‘1& .marca registrada, para

Utilizar un\“gjgno dzstmtwo 1dén

]nasgo deqasocmcxén con la marca

daﬁ _de conﬁlsmn"'sx el signo es idéntico,

uiéntlcos {) ) . _ N
Emplear e; el cofﬁercm i mgno dxstmnvo 1dentlco ) sumlar a una marca famosa
o notoria ¢ ‘upa marca regisn'ada e condjclenes gue puedan ocasionar un
perjuicio al prop:etano de Ia- marca en part;cufar cuando tal uso pudiera diluir o
destruir la fuerza dlstmnva cél va!or comercial de la marca;

Usar, con respectc a una determinada marca, términos de comparacién con otra
marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo
propésito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una
marca, causando con ello un perjuicio a su propietario;

Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, direccién de correo
elecirénico, nombre o designacion en medios electronicos u otros similares
empleados en los medios de comunicacion electrénics, cuando fuere evidente que
son destinados a usarse con relacion a los productos o servicios para los cuales

esté registrada la marea, o productos o servicios conexos.
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Articuloe 43. El articulo 101 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articelo 101, Se entiende por uso de una marca la colocacién en el mercado nacional de
fos productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos,
fabricados, elaborados o confeccionados en la Repablica de Panama o en el extranjero.
Se entiende por uso de una marca de servicio la prestacidn de los servicios amparados por
dicha marea en el comercio nacional.

También constituira uso de la marca su empleo en relacién con productos
destinados a la exportacion a partir del territorio nacional o en relacién con servicios
hrindados en el extranjero desde e} territorio nacional,

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para elio
serd considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos
relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberd usarse en ¢l comercio del territorio nacional tal como
aparece en el registro; sin embargo el usg «d¢'la-marca en una forma que difiera de como

4'; \"

N
aparece registrada solo’ J;cspecto de detalles 6 [\elementos que no son esenciales y que no

alteran la 1dent1dad fdedaf’marca no serd raotwca para la canceiamén del registro ni

disminuiré la prolecmén que él, corfiere,.

Articulo 44, El amcuto zpz delal
Articulo 182 Rara obtener\_

b :
una sohcitud en ur\x ‘formul 'g:ttg sumuustraré’ka DIGERPI, que incluird

1o siguiente:: i‘ﬁ\l\/;._.,

L. Nombre,\domiczho : ohcnante \Adxcaonalmente cuando se
trate de’ una persona j idicd; ‘!ug .de ccnsbtucién y datos de inscripcién si
correspande ’

2. Nombre y domimiw del apoderado Eegal ¥s cuando corresponda, la referencia de
inscripei6n en el Registro de Poderes ‘

3. La designacién de un domicilic en la Reptblica de Panama para los solicitantes
con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o
judiciales que guarden refacién con la marca;

4, Denominacion yfo disefio de la marca, tal como sera usada en el mercado;

5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al
Arreglo de Niza, con indicacion del ndmero de la o las clases;

6. La reivindicacién de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a

convenios internacicnales ratificados por la Reptiblica de Panama.
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Articulo 45, El articulo 103 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articalo 103. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafiard de los

siguientes documentos:

1.
2.

Poder a abogado cuando carresponda;

En €l caso de gestién oficiosa, el certificado dc garantia a que se refiere el
presente articulo;

Una répmduccién de Ta marca en dos ejemplares cuando ella tuvicra una grafia,
forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o
sin ‘color, una de las cuales deberd adherirse y/o digitalizarse en el formulario de
solicitud;

Una traduccién de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceds;

Una transhiteracién de Is marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;

Cuando sc hubiese reivindicado un derecho de prioridad, log documentos
sustentatorios mchcactos ef el Reglamcnto conforme & los convenios

internacionales ranﬁcados por. Panamai, ~

Deciatacldn de so»o mtcncwn dc uso de la marca

'colores com’é caractensucas distintivas de la

S

Dec}arac;én rewxndlcand" el colo

Para presentar la sohcz
AL :
través \d, fin o:.erhﬁt:adﬁ»5 d

ﬂ\

DIGER.PI La ﬁanza coﬁsxgn : ,§cn§ ’vuelta a.l presentarsc los documentos para
lo cual se concede el término de dos meses, prorrogablc de manera automatica por
un mes adicional~a pet:cxon del ‘solicitante antés del vencimiento del términe de
los dos meses que inicialinente “sé conceden.,  En caso contrario, la fianza
ingresard al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrd como no presentada y se
ordenara el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPT segln se
establece en esta Ley, no se requeriré que se acompafic el documento sefialado en
el numeral 1 de este articulo, solo se hara referencia del mismo en la solicitud,
No se requericd certificacién por notario, aulenticacion, legalizacién de la

documentacidn a que se refiere este articulo.

Articulo 46. E} articulo 104 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedird un

recibo acreditativa de su depGsito en el que constara el dia y la hora de presentacion,
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nimero de solicitud, la identificacién de la marca y la relacién de los documentos que
acompaian fa solicitud.

La DIGERPI proceders a examinar la solicitud con e! fin de verificar si cumple
con los requisitos establecidos en los articulos 102 y 103.

La DIGERPI podré exigir al soficitante que aporte pruebas durante el examen de
la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicacién o elemento contenido en la solicitud o en la documentacion que le
acompaiia. En ¢! evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERY] a través de
1a Direccién de Asesoria Legal del Ministerio de Comercio ¢ Industrias, lo remitiré al
Ministerio Pizblico para efecto de que se promueva la accién penal a que haya Jugar.

$i la solicitud no cumpliera con los requisitos de los articulos mencionados, se
notificard al interesado, a fin de que subsane ¢l error o la omisidn dentro de un plazo de
tres meses, contado a pa.mr de la notificacién del aviso de que trata el artfculo 162 de la

presente Ley, con apemlbumento dé'que, VE.I]CldO dicho término sin haberse subsanado ef

{1'\ b j“'\.
error ¢ la omisidn, la sohmtud‘se consxd arg’ abandonada, y se ordenard el archivo del
S g.,i‘;"l w s
‘ g N '
expediente. . e ~

bl sohcztantc\pddré pedJr la suspensm' éel tramxtc d& regastro por una sofa vez y

quier causa ngir haya concluide su trimite

écha de su depésﬂo, deberd abonar a la

Articulo 47, El asticuls’ 107 deld Loy 3
Articulo 107, Dumnte el término-de dos meses, contado 3 part:r del dia siguiente de la
publicacién a que se mﬁare el articu}o antenor cualqmer persona podrd presentar
demanda de oposicién al rcglst:o dc 14 arca sohcltada De no mediar demanda de
oposicion, se ordenard el registro mediante resolucion motivada, y se emitird el
cetificado carrespondiemé, que custodiard la DIGERT en su sisterna automatizado,

La DIGERPI publicard en ¢l BORPI las listas de las marcas otorgadas, con
inclusion de la informacién que corresponda.

La DIGERPI podrd, a solicitd de parte, expedir copia autenticada de la
resolucién que ordena ef registro de la marca y del certificado comespondiente, previo el

pago de la tasa correspondiente.,

Articule 48. El articuio 108 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 108, E certificado de registro indicaré lo siguiente:

1. Nombre o razén social, domicilio y demés generales de] propietario de la marca;




No 27136 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012

Nimero y fecha de la resolucién por la cual se ordena el registro;
Fecha y vencimiento del registro;
Datos de inscripeién del registro en ¢l sistema automanmdo de la DIGERPi;

Nombre o reproducclén de Ja marca;

S

Ntmero de la clase o clases y especificacién de los productos o servicios que
ampara la marca, seglin sea el caso, ¥
7. Fecha de expedicitn del certificado de registro.

Articule 49. El articulo 110 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 118, La renovacion del registro de una marca debe solicitarse dentro del término
comprendido entre ¢l afio inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la
fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese
solicitado la renovacitn, el registro caducard de pleno derecho.
Cuando existan cmbarges, secuc?ﬁng y .demas medidas judiciales, garantias y

Ny 5\_

opcidn de compra 1nsc Htas r;:}bre una marca,,el admlmstmdor judicial, albacea o €l

beneficiado por }wme\dxda Judlcml o de ]a garantia o del grav&men de que se trate podrd

solicitar 1a renovac;ém‘y pagar ay tasas y derechos can‘espondlc:ntcs a la renovacidn del

registro de la marca} : i A /’

7
‘ E i
r' ;stro _durante el»p‘la.co de los seis meses

Llosfﬁas":é' en que}hubzeren existido embargos,

'\\\1

posteriores & 8y vchmmlento esté»sg}et
Ley, el cual” lambfén 8¢ apllc

p go del recarg _@,estab]emdo en la presemie

ardven
AN kg

secuestros u otras medidas, Judmlaicsfy\garanuas sobre a ma.rca a que se refieren los

pérrafos auteriores.’ Durante dicho plazo el rcglstm mantcndra su vigencia plena. En la
solicitud de renovac:on, o se podran m‘trodumr cambms en la marca ni aumentar la lista
de productos o servicios para- los cualcs ¢ rcgn.tré sin embargo, el titular podra limitar
dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberd presentarse

una nueva solicitud.

Ariiculo 50. El articulo 112 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 112. Encontrada la selicitud conforme, se ordenard la renovacién mediante
resolucién motivada y se hardn los asientos que correspondan en el sistema de registro
automatizado de la DIGERPL
La DIGERP! publicard en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con

inclusion de In informacion gue corresponda.
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La DIGERPI podrd, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resofucién que ordena la renovacidn de la marca, previo el pago de las tasas
correspondientes.

Artienie 51, El articulo 123 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 123, La solicitud de que trata el artfeulo anterior se acompafiard de los
siguientes documentos:
1. Poder a abogado o ¢l certificado de garaniia a que hace referencia el articulo 103;
2. Uno de Jos siguientes documentos, a eleccién del solicitante:
Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.
b. Un extracto del contrato de loencia de uso en el que se indiquen las partes
y los derechos objeto de 1a licencia, certificado por notario.
c. Una declaracién de licencia firmada por el titular y el licenciatario

autenticada aate notario. ';l_':

\

Para el caso de sol;clmdcs que mciuyanngoderes inscritos en la DIGERPI, no se
PN g

requerird que se acompéﬁe,el documento seﬁaiado en el :mmeral I de este articulo, solo

La msc:npmén dela. i1cencla “de-ugo-en la DIGERPI solo tlene cardcter declarativo,
para mayor segundad juradica de'los. nnﬂares y fio es consmuuva de derechos.
L omisidn del rcg}.s;m dele hcencm de uso no pcrjudwa el goce ni el gjercicio de

los derechos consagrados en el contrato de hwncm de uso.

Artfculo 53. El articulo 127 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 127. La cancelacién o modificacién de la inscripcién de una licencia de uso

procederd en los siguientes casos:

I, Cuando lo soliciten, conjuntamente, €l titular de la marca y et licenciatario,

2. Cuzndo unz de las partes asf o solicite, de acuerdo con los términos del contrato
de licencia;

i Por nulidad, caducidad o cancelacion, total o parcial, del registro de la marca, o
por limitacién en ia cobertura de los respectivos productos o servicios, ¥

4, Por orden judicial.
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Articulo 54, El articulo 129 de Ja Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 129, Para los efectos de la presente Ley, las marcss tendran la consideracién de
bienes, y los derechos dimanantes de un regisiro podrén cederse o transferirse a una o
varias personas, darse eh garantiz, opciones de compra, secuestros, embargos u ofras
medidas judiciales que resutten del procedimiento de ejecucitn, de acuerdo con lo que
establezca la legislacidn comn, para todos o parte de los productos o servicios para los
cuaies estén registradas o solicitadas. Dichos actos juridicos solo podran oponerse frente

g terceros una vez inscritos en ja DIGERPL

Articulo 55, La denominacion del Capitulo VI del Titulo V de la Ley 35 de 1996 queda asl:

Capitalo VI
Indicaciones Geogréficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Articuio 56. El articulo 131 de la Ley-35 de 1996 queda asi:
Articulo 131. La pmsentc

%ey reconoc;: ,protcge las indicaciones geograﬂcas, las

L

qi%i:lb signo o. éomb acm'

2 Se considera mdlcacwn &e: prée?dencna, la exprc51én o f;l signo utilizado para
indicar que un producto o'servicio prowene de un pa:s o de vm grupo de paises, de
una region o de tin lugar dctcrmmado

3 Se considera detominacién de origén Ta denormnacxon geogréfica de un pafs, de
una region o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de
ellos y cuya calidaé o cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medie geogrdfico, incluidos los factores naturales y los faciores humanos;
también se considerard como denominacién de origen la constituida por la
denominacién de un producte que, siz ser un nombre geogrifico, denola una
procedencia geogréfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputacion u

.ofra caracterfstica es atribuible esencialmente a su origen: geografico.

2
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Articalo 57, El articulo 132 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 132. Bl registro y reconocimiento de una indicacidn geografica, indicacién de
procedencia o denominacion de origen se realizard en la DIGERFPY, la cual mantendra un
registro especial de las mismas.

Cualquier persons natural o jurfdica podrd solicitar este reconocimiento siempre
que represente a un grupe de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su
forma jurfdica, cuyos predios o establecimientos de exfraccién, produccidn,
transformacién o efaboracién se encuentren dentro de 1a zona de delimitacién establecida
por la indicacion geogrifica, indicacién de procedencia o denominacitn de origen
solicitada y cumplan los demés requisitos de la presente Ley.

Las autoridades piblicas competentes también podrén solicitar of registro de una

indicacién geografica, indicacién de procedencia o denominacién de origen.

Articulo 58. El artfeulo 133 dela Ley 35de 1996; queda as:
{
Articulo 133. No podré regmtrase como lnd cacit n geegréﬁca, indicacion de procedencia

NS
y denominacion de or{gen T /:\x
N
1. ia que, nowca,acorde .con ia dcfimcién_ dc mdmacxon geograﬁca, indicacidn de

2.
nanar;a[e.z!et,‘ el modo de faj o 2 actm’istlr.as 2 cuahda.des

4. La que seaiia denommamén comn ‘o gencnca de algun pmducto, estimandose
comi, a\ gcnenca unamdbxllginmac i nando sea ccmsuimda como tal, tanto por
los conocedores de este tipa de prbducfo como por el pubhco en general;

5. La que sea confusamente sumlar 0 ldénuca auna marca preemstcnte © en trémite

de registro solicztada de buena fe

Poded registrarse una mci:cacxon geogr&ﬁca, indicacién de procedencia o
denominacién de origen acompafiada del nombre genérico del producto respectivo o una
expresién refacionada con ese producto, pero la proteccidn no se extenderd al nombre

genérico o expresion empleados.

Articudo 59. E} articule 134 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 134, Las indiceciones geogrificas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen extranjeras podrén registrarse en Panamd, conforme a la
presente Ley.
No podran protegerse, o perderdn la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de

estar protegidas o hayan caido en desuso en su pais de origen.
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En particular, no estardn sujetas a la proteccién establecida en esta Ley las
indicaciones geograficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen
extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relacion con bienes y
servicios, que hayan sido wtilizados de forma continua por nacionales o residentes en el
territorio nacional para identificar, en Panamé, esos mismos bienes o servicios u otros
afines, durante los dltimos diez aftos minimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o

bien que su utilizacién haya sido de buena fe, antes del afio de 1994,

Articulo 60. E] articulo 136 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 136. Para obtener la proteccién de una indicacién geografica, indicacién de

procedencia y denominacion de origen, se elevard una solicitud a la DIGERP], por medio

de abogado, que exprese lo siguiente:

i El nombre, lugar de constitucion y datos de inscripeién de la persona juridica del
solicitante cuando pmceda yde] representante legal;

“"-\
2. La mdzcacaén geogréﬁcaxg mdlcacxén de{ pracedencaa o denominacion de origen;

geograﬁca, de proccdencza 0 denommacaén de ongeu
1. Comprobante de pago de los derechos de tasas'y ‘sobretasas.

Tratandose de  solicitudes - de iridicacion geogrifica, de procedenciz o
denominacién de origen extranjera, se deberd ademdas acreditar mediante certificacion,

constancia o documento andlogo la proteccion de la misma en su pais de origen.

Articulo 61, El artieulo 137 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Artieuio 137. Recibida la solicitud, la DIGERFP] realizaréd un examen a la misma a fin
de determinar gue cumple con lo dispuesto en los articulos 133, 134 y 136 de esta Ley,
Cuando se comprucbe que Ia solicitud no cumple con alguo de dichos
requisitos, se’ notificars al solicitante el rechazo mediante resolucién debidamente
motivada, 0 que subsane el error o la omisién dentro de un plazo de tres meses, contado

a partir del aviso de que trata el articulo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de
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que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o Ia omisién, la solicitud se

consideraré abandonada, en cuyo caso se ordenara el archivo de] expediente,

Articulo 62. Se adicionan al Capitulo VI del Titulo V de la Le)} 35de 1596 los articulos 137-A,
137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137, 137-] y 137-K, asf:
Articalo 137-A. Verificado el examen de forma previste en el artfenlo anterior, Ia
DIGERP! procederd a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de
fondo establecidas en la presente Ley, Como parte del examen de fondo, la DIGERP]
podrd requerir y analizar los dictémenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la
solicitud. Estos dictémenes serdn solicitados a centros oficiales, de educacién superior,
cientifico, tecnolégicos o profesionales o, en su defecto, a experfos independientes en la
materia, selecciopados por la DIGERP, a los que remitira copia completa del expediente.
El costo correspondients a [a obtenmén de los dictdmenes técnicos correrd por cuenta del
salicitante. T
En ¢l evento de. qucqia\ DIGERPEch?sxdcrc que la solicitud adolece de una
deficiencia de fondo \}owotxﬁcmé al sohcltantc en la forma indicada en el articulo

anterior y ke conccdcré«un plazo dc tres meses ara que preSenbe SuS argumentos écaicos

cual coutendra 4

,

I, Elnombre v el domzczllo del so]wltante

2. El némero de la solzcztnd

3. La indicacion geegréﬂca o indicaciéni de procedencm ola dcnommamén de origen
cuyo registro se solicita;

4, Los productos gue identifica;

5. Una resefia de las cualidades, las caracteristicas yio la reputacion del producto

amparado.

Articulo 137-C. Durante un término de dos meses, contado & partir del dia si guiente ala
publicacién de la solicitud a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podrd
presentar demanda de oposicion al regisiro de la indicacién geogrifica, indicacién de
procedencia o denominaci6n de origen solicitada. El procedimiento de oposicién se regira
por las normas establecidas en estz Ley para los procedimientos de oposicién a las

solicitudes de marcas.
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Articule 137-D, La resolucién que conceda el registro de una indicacién geogréfica o

indicacion de procedencia o denominacidn de origen sefialard:

1. La indicacidn geogrifica o indicacién de procedencia o denominacién de origen
aprobada.
2. La zoma geogréfica delimitada de produccion, extraccion, trznsformacion o

elaboracidén cuyos productores, fabricantes o arfesanos tengan derecho a usar ia
indicacién o denominacién.

3. Los productos a los cuales se aplicard la indicacin geografica o de procedencia o
denominacion de origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que estos
deben tener. .

4. Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se les
aplicaré 1a indicacidn geografica, indicacidn de procedencia 0 denominacion de
origen, salvo cuando, por la npaturaleza del producto o el servicio u otra
circunstancia, no sea posfble prcc:sar ta:es caractenstlcas

’b‘

La resolucién que aprue\bg el reglstro debera mclmr 1a aprobacion y el registro del

T
reglamento de uso’ y: control% de Ea 1ndwacr.on geogtaﬁca mdlcaclén de procedencia o

denominacitén de ongen aprobada
A

”G} :

Articulo 137-E*~ sregls

I .

0 denemmac%(mes de ong'e:n\\"
£ ey

tasa quc},\cgrresponda y sujelard su
0 3
pmcedlmlenm 2 lo que d:s;;ongan esta-Ley-y st Reglamenm i

Articalo 137-F. En el casa de mdlcacmnes geogréﬁcas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen homonunas iegitnnas la DIGERPI podrs conceder el registro
condicicnado a que el ctiquetado o la presentacién de los productos penmitan
diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productorss
reciban un trato equitative y principalmente las necesidades de eliminar los reales o
potenciales riesgos de confusion al consumidor. No aplica esie beneficio a las solicitudes
de indicaciones geogréficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que

sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panama.

Articulo 137-G. Las indicaciones geogrificas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen no podrén ser objeto de apropiacién o gravamen alguno qﬁe

limite o impida st uso.
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Articule  137-H. Todos los productores, fabricuntes o ariesanos que desempefian su
actividad denfro de la zona geogréfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrén derecho a usar la
indicacién geografica o indicacion de procedencia o denominacidn de origen en relacién
con los productos sefialados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones
que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrén emplear en la identificacién del
producto la expresion “Indicacién Geografica” o “Indicacién de Procedencia” o

“Denominacién de Origen” o las iniciales “L.G. 0 “LP.” ¢ “D.0.” respectivamente.

Artienle 137-L. La cancelacién del registro de una indicacion geogrifica o indicaciones

de procedencia o denominacion de origen se dard en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la
cancelacién del regxstro por habcrse cpncedmo en violacidn a la presente Ley;

3. Sentencia ejecumnada\ de antond’ad,;;ompetcnte que declare que la indicacién
geograﬁca o xxnmcaczon "de procedencza 0 denammamon de origen extranjera

regrsuada ya\m:- esta pmteguiap haya cando enxdgsuso_ en su pais de origen, ¥y

Articulo 13‘7~J.\Cualqumr per‘ ﬂquel\conmdere{ciue le ask gf?’ el cierecho podré solicitar
o -y Ny
una mdma.ciox)} geogréﬁca, indicacién

Articulo 13‘7-!(. unz, mchcaczon geogréﬁca o mchcamon de proccdenma o denominacion

de origen no podra usafse, en el comerclo en relacmn con un producto ¢ un servicio

cuando tal indicacién o denormnacxén de ongen fuese falsa o engafiosa con respecto al
origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al piblico a confusion
con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio.
A estos efectos, también constituyen uso de una indicacién o denominacién de origen el
que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentacién comercial relativa a la
venta, exposicion u oferta de productos o servicios. '

Tratindose de indicaciones geogrificas o indicaciones de procedencia ©
denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se
podrén emplear 1as indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas,
aun cuando s¢ acompafien de términos como “clase”, “tipo™, “estilo”, “Imitacién™ u otras

andlogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.
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Articulo 63, El articulo 141 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 141, Bl titular de una marca puede renunciar 2l registro. La renuncia serd
notificada mediante declaracién escrita a la DIGERPE, que la inscribird en el registro y
ordenara el archive del expedients,

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se
registrara la renuncia al registro, previa presentacion de una declaracién en la que el
licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este tltimo haya renunciado
expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Tampoco podra admitirse la renuncia al regisiro de una marca sabre la que existan
secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantias y cualesquiera otros
gravamenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento de! albacea, el

edministrador fudicial o del beneficiado con esa garsniia, medida judicial o gravamen.

Arficulo 64. El articulo 145 dela Ley 35deé 1996, queda asf:
Articule 145, El nombre: Qomemxal de/ ,una empresa o establecimiente industrial,
({
coimercial o de semcw\;y—eI derecho asu uso excluswe cstarén protegidos sin necesidad

de registro en ta DIGERP! La’ protecm(m abarcaré la\zona geegréﬂca de la clientcla

efectiva de la c&presa 0 establ nmientos
extenderd a toci‘" Ea chubi . s

mismo. ¢ -

¢ aphque: el nombre comercial y se
\f -

Articulo 146 Qmen esté usﬁn a0 SnOmDT
\// - L “(‘/‘_ =

publicacién del 1 mismo en” Cel BORPI’rDtCha publ:cacxén produclré ¢l efecto de establecer

la presuncion de la bucna fo en Ja adopczon ¥ uso del nombre comercial a nivel nacional.
También podrzi sollcnar la puhhcacxon en el. BOR?I cualquier persona gue desee

proteger un nombre camemzai anites ‘de’ usarlo. Esta condicidn se haré constar en el

correspondiente registro que expida la DIGERPIL. EL peticionario tendra el plazo de un

afio, desde la fecha de depésito de la solicitd, para presentar una declaracién de uso, de

fo contrario el registro caducard de pieno derecho.

Articulo 66. Bl articulo 147 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 147. No se publicardn los nombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a la cmptesa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni
aquellos que coniravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el articule 91

de esta Ley.
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Avrticulo 67. El articulo 149 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articale 149. Ta solicitud de que trata el articulo antetior se acompafiard de los

siguientes documentos: .
1. Poder 4 abogado o el certificado de garantifa a que hace referencia el articulo 103;
2, Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociacidn o su representacién por

medio de dibujo o grafica en papel o digitalizada;

Declaracion jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociacion;
4, Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Para el caso de salicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se
requerird que se acompafie el documento sefialado en el numeral 1 de este articulo, solo

se hard referencia del mismo en la solicitud.

Articulo 68. El articulo 150 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articule 150, Recibida la solicitud” ¥ satxsfcchos los requisitos legeles, se cfectuard ef
examen de fondo a fm fle determmar (5'.1) exaste algun nombre comercial idéntico o

semejante en grado dct‘confumcm éphcado al” mismo gl:o -en trémite o publicado con

anterioridad, o, a una fmarca eft n‘am"  de- regastro u\a ima ya reg;strada idéntica o

indica en el amcuio 146 'de e.«:t;rLeI ante los mbunaies competentes para conocer los

procesos 3ud1c1ales de Propiedad Industnai Sérk aphcabia él procedimiento judicial que

. se establece en esta Ley

De no mediar demanda de oposmén ‘se ordenaré el regisiro mediante resolucion
motivada ¥ se emitird el certificado correspondiente, que custodiard Ia DIGERPI en su
sistemna automatizado.

La DIGERPI publicard en el BORPI las listas de los nombres comerciales
otorgados, con inclusién de la informacidn que corresponda.

La DIGERPI podrd, a solicited de parte, expedir copia autenticada de la
resolucidn que ordena ¢l regisiro del nombre comercial y del certificado correspondiente,

previo el pago de la tasa aplicable.

Articulo 69. El articulo 151 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 151, El registro de un nombre comercial tiene una duracién de diez afios a partir

de la fecha de presentacion de la solicitod, y se puede renovar indefinidamente por
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periodos iguales, siempre que asi se solicite dentro del término comrespondiente y se

cumpla con los reguisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Articalo 70. El articulo 154 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 154. E] registro de un nombre comercial termina por la cancelacion del registro

Tespectivo, de oficio o a peticién de parte interesada. La cancelacién ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;

2. Cancelacidn o cambio de nombre en el Aviso de Operacion contemplados en la
Ley 5 de 2007,

3 Vencimiento del término, sin que se hubiers solicitado la renovacidn en su

oportunidad v en la forma prevista en la presente Ley;
4, Cesacidn de los negocios en el establecimiento;
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare fa nulidad y ordene

la cancelacion del reglslm

o g
Artienlo 71. El articuio 162 de ia\Ley 35 de 1996 queda ast: N

Articulo 162 I,,as\netlﬁcacmnes de las dccxsxones msos y resoluciones se hardn

: ‘*-...

X n uadern
copia se agregaré, al expedaeme Bl édtcto ongmal dchcré expresar claramente la fecha y

hora en que este se ﬁjo y desﬁjo :
A través de los sastemas automatlzados de ia DIGERPI esta podrd reemplazar este

procedimiento de notzficacmnes dé Ias decnsmncs, avisos y resoluciones que emita.

Articulo 72, El artfculo 163 de fa Ley 35 de 1996 queda asi:
Articnlo 163. Las rescluciones que emita la DIGERPT admitirdn recwrso de
reconsideraci6n o de apelacion.

Verificada la notificacin de una resolucidn, ¢l apoderado del solicitante tendrd un
término de diez dias hébiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideracion ante
la DIGERPL

En el caso del recurso de apelacién, el apoderado del solicitarte tendrd un témino
de diez dias hdbiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPY, que enviard

¢l expediente, sin mds trémites, al ministro de Comercio € Industrias para gue lo resusiva,
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Resuelto el recurso de apelacién, se entenderd agotada la via gubemnativa v el

solicitante podrd recurrir 2 la via judicial e interponer el recurso judicial que corresponda

contra la resolucién emitida por el ministro de Comercio e Industrias.

Articule 73, El articulo 164 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articalo 164. Del usc indebido de una patente de invencién, modelo de utilidad, modelo

o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresidn o sefial de propaganda,

indicacién peogrifica, indicacién de procedencia y denominacién de origen, son

responsables ¢l fabricante, el introductor, el expendedor y todas las persenas que, de una

u ofra forma, hayan participado hasta su comercializacién, Por consiguiente, incirirdn en

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1.

Los que fabriguen o elaboren productos amparzados por una patente de invencién o
un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin a licencia

respectiva;

il

Los que oﬁ-ezcan/en venta 0 pongan 1 cr.rcufaéién productos amparados por una

patente de mvenlcloﬁ 9-por un regjstro de mocieio de -uiilidad, a sabiendas de que

fueron fabncados 0 elaborados s' i

/\ \,

consentzmnenta Jdel titular de la patente o

sin Ea hcencla mspeﬁtl"r'a
sio ,
Los quc~o§rezcan emyve

expictacxén
Los que fabr:quen, 1mporten vendan, ofrezcan en, venta 0 pongan en circulacion

productos  que reproduzcan e‘ri mcorporen mudeios o dibujos industriales

protegidos o cuya apanenma ofrezca. una unprcmén general igual a la del modelo
o dibujo industrial protegido, sin ¢! consentimiento de s titular o sin la licencia
respectiva;

Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresion o sefial
de propaganda;

Los que en sus propios productos o articulos de comercio, o en servicios, rétulos o
avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominacién comercial,
idéntico o sustancialmente parecido al que perfenezca a otta persona para
productos o servicios relacionados con esta;

Los que, de cualquier modo, hagan use de marcas, nombres comerciales, en que
de moda patente se manifieste la intencién de imitar, por cuzalquier concepto, una

marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;
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Los que vendan, ofrezean en venta, o consientan vender o poner en circulacién,
atticulos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas,
y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rétulos,
papeleria y demds distintivos que leven marcas, nombres comerciales,
falsificados o fraudulentamente aplicados;

L.os que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusidn 2 una marca
famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producio o
servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusién a una marca notoria
para identificar y comercializar productos o servicios determipados de acuerdo
con el grupo de cuﬂsumidores al que va dirigido;

Los que marquen o hagan marcar articulos con designaciones o rétulos falsos,
respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, nimero, peso o medida, o del pais de
procedencia o fabricacidn, o usen las denominaciones de marca registrada o las
iniciales eqmvalentes, MR o'R,, cuando-la marca no estuviere registrada;

Los que, a sai)im}das,‘\g’;ndan u oéczean\;\n venta articulos o servicios con falsas

i“"’ -7

mchcacmnes a‘ias que 56 reﬁere el numerai antenor

Er . ,»’,\ :

Los que de\ aIgun quo ' usen una ‘marca amparando con ella términos de

-
ﬁuctos 0 semcms sean similares o

regl,stmda\,sm tener &e H? "a. hace’rl

\\,r_'l; 1L
)qUevsc

denormnacton de* Ongc hiciera - &n la pubiicidad ¥y en cualquier
documentamén comercial relatlva a-la’ venta expos1cxon u oferta de productos o

servicios;

Los que, con fines conﬁéxi:i&léé‘, hag’&'xi uso de envases o embalajes que lleven una
indicacién geogréfica o indicacién de procedencia o denominacién de origen
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente
borrada, salvo que ¢l embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes
y no refacionados con los que protege la indicecion geografica o de procedencia o
denominacién de origen;

Los que empleen indicaciones geograficas o de procedencia o denominaciones de
origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho
a usarlas, aun cuando se acompafic de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacién”™ u otros andlogas, e incluso cuando se indique ef verdadere origen del

producto;
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Los que utilicen sin la autorizacién del titalar de la marca registrada o nombre
comercial, como un nombre de dominio, direccidn de correo electrénico, nombre
o designacién en medios electrénicos u otros similares empleados en los medios
de comunicasién electrénica, cuando fiere evidente que son destinados a usarse
con relacién a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o

el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

Articale 74. El articulo 165 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 165. El juez aplicard, al que incurra en los actos que se describen en el articulo

anterior, una o varias de lus siguientes sanciones en atencién a Ja gravedad de ia accion

incurrida:

i

Multa de diez mil balboas (BL10,000.00) a doscientos mil balboas
(B/.200,000.00). Esta multa se aplicard tanto a los infractores de las normas de
este Capitulo, como asus comphces o\emubndores

1 s‘“\

Cuando, s;a,trate)de cmpresa quc oPere en la Zona Libre de Colén o zona
franca f:xwtcnte\1 r{ anama, ia muita aphcablc sersi equivalente al 25% del

movzmlenm comerczai mensual de 1a empresa, sm»embargo, la multa, en ningfin

',“/

Suﬁpﬁnsxén o cancelaclé

ad:mmgé‘alcaén de la"Zon

En caso de remcldencza ' asséncxbnes-contempladas en Ios numerales 2 y 3 del
presenie amwlo se aphca.ran por un penoda de um aﬁo, ¥ ki sancidn contemplada
en el numeral 1 podra ser hast& cuatro veces, Ja muita mixima alli establecida, sin
petjuicio de lo drspuesto ch'la Iey que regule la explotacién del comescio y la
industria.

Cuando se trate de productos falsos, el fribunal civil competente ordenard la
destruccidn de las mercaderias que haya determinade son falsificadas, sin
compensacion ajgﬂ;ma, a menos que ¢l titular del derecho consienta en que se
disponga de ellas dc otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancias
de marcas falsificadas podrdn ser donadas con fines de caridad para uso fuera de
los canales de comercio, cuando Ja remocién de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y esta ya no sea identificable con la
marca removida, La simple remocion de la marca adberida ilegalmente no serd
suficiente para permitir que Ias mercancias ingresen en los canales comerciales,

El tribunal serd competente para ordenar la destruccion de Ja maquinaria utilizada

a2
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en la vuineracién del derecho marcario, pero debera considerar entre otros
factores, 1a gravedad de la infraceion, asi como el interés de terceras personas

>

titulares de derechos reales, de posesion, o de un interés contractual o garantizado,

Artfeulo 75. El articulo 166 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Artienlo 166. En todo caso de infraccion a los derechos de propiedad intetectual, se

procederd a la disposicién, donacién o destruccién de los artfeulos y de la maguinaria

utilizada en la vulneracién del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre

acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

L

Cuando se proceda a2 la disposicién de lo aprehendide provisionalmente, el
funcionario de instruccién o el juez de la causa hard un inventario detallado de lo
que sc dispone, y quien lo recibe deberd comprometerse por escrito a cuidar, con
la diligencia de un buen padre de familia, lo que se e entrega, y a devolverlo

inmediatamente al ﬁmczonano de’ mstruccmn o & juez de la causa, cuando asi lo
requiera, o %‘i.\__\

K - 1 ;m_J

5
%

Los bmnes y medlgs unhzados en ia comlsmn del dehto seran donados para fines

beneﬁcos hbrfcs de todo* grava.rnen pcr Ia mstmxcmn que corresponda previa

dﬁ;la/ obra; y ¢l tltula;; dei derecho protegido no

3 "I,Jf L J

conceda ‘s mxtonzacxén eipresa pa
(W _\nl,(_

destnudos por la autondad compctente sm derecho a compensac;én algung, con

1dcnt1ﬁcamén det autor y tulo|

t"'l

“due sean donados estos articulos serdn

asistencia de un representame del titular deI derecho proteg:do Esto se resolverd
en el momento de Ia, cahﬁcacmn dal mcnto Iegai del sumario.

Ejecutoriado el aufo cncausatono ode apcrtura del juicio, el juez de 1a causa, por
solicitud del funcionario de instruccidn decretara, sin mds tramite, la destruccién
de lo aprebendide provisionalmente, y' procuzard dejar intacta una muestra
significativa. Lo anterior serd dispuesto en resolucién motivada de inmediato
cumplimiento, la cuaj serd susceptible de recurso de apelacitn, en caso de que se
niegue. Este recurso se concederd en e} efecto diferido.

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa debers
ordenar la disposicion, donacién o destruccién de lo aprehendido
provisionalmente, asf como del material debidamente acreditado como iicito.

En Jos casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud v a
integridad personal, el funcionario de instruccién solicitara al Jjuez de la cansa que

se adopte cualguiera de las medidas antes enunciadas,
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Una vez se ordene la donacién o destruccion de lo aprehendido provisionalmente,

se efectuard la diligencia, la cual deberd constar en ¢l acta.

Articulo 76, El articule 170 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 170. Para el cdlculo de la indemnizacién de dafios y perjuicios, se podrdn

utilizar, a eleccién det demandante, uno o varios de los siguientes criterios:

1. L.os beneficios que el titular de! derecho habria obtenido previsiblemente, de no
haber ocurrido la infraccién;

2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infraceidn,

3. El precio o regalfa que cf infractor habris pagado al titular del derecho, si se
hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuents el valor comercial

del objeto del derecho infringido y las licencias confractuales ya concedidas,

4, E! valor, en el mercado Heite, dé, Aos ‘ejemplares producidos o reproducidos sin
MY oy ™
autorizacidn; (T:‘\ !_j/ iff
R e o

5, Otra medida de“valo? iegitlma que presente e{ utular del derecho.

pud;endo una vez efechxada la dihgﬁnmﬂ,’ rdena: que la parte que pidié la medida
consigne una caucmn cuyo monta no- excederé el cmcuema por ciento {50%;) de la
totalidad del avahio reahzado a los™ objetos matena de }a infraccién y a los medios
destinados a reatlizarla. Dicha caiidion debera ser consignada, mediante certificado de
garantia o cualquier otro tipe de caucién establecida en el Codigo Judicial, dentro del
término de tres dias hébiles, contado a partir de la fecha cn que se llevd a cabo la
diligencia. _

Si {nicarmente se solicita 1a medidz contemplada en el numeral 5 del siguiente
articulo, el juez fijard el monio de la caucion que considere suficiente, una vez se haya

gjecutado la medida.

Articulo 78. El articulo 172 de la Ley 35 de 1996 queda ash:
Articulo 172, Bl juez podra ordenar las medidas cautelares apropladas, para asegurar la
ejecucién de la sentencia que pudiera dictarse en la accion respectiva. Podrén ordenarse,

entre otras, las siguientes medidas cautelares:
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1. Cesacion inmediata de los actos de infraccidn;

2. Retencitn o depdsito de los objetos materia de la infraccitn y de los materiales o
implementos destinados a realizar la infraccion, asi como de los documentos
relativos a la infraccidn;

3. Suspensién de la importacién o de la exportacién de los obietos o medios, a que se
refiere el numeral precedente;

4. Constitucion, por el presunto infracter, de una fianza u otra garantia, para el pago
de la eventual indeﬁmizasién de dafios y perjuicios;

s, Suspensién de la clave o permiso de operacion, otorgado por las autoridades
administrativas de Ia Zona Libre de Coldn, zona franca ¢ zona procesadora para la
exportacién existente en Panama. Dicha suspensidn serd levantada medianie
constitucién de fianza bancaria, monetaria, de seguros o titulos de la deuda
piblica del Estado. El monto de la fianza serd proporcional al estimado del dafio
causado; B

6. Retencidn o deposato,f;;og las autofahades aduaneras competentes, de la mercancia
3

i
13 objctos matma\de la mﬁ'acclén que S8, encuentren en tramite aduanerc o en

Articulo 79. El aniculo(" 76:de]aLe
Articulo 176, La Autondad Nacmnalzde\Aduar{as, facman&?f de oficio o por drdenes de
autoridad competcnte 0 cuancio poT- cualqmer medm tenga ‘noticia de mercancia que 56
encuentre en {ramite en aduana gen transno en cualqu:er parte del territorio nacional ¢ en
zonas franeas, que pueda estar mfnngxendo disposmmncs de esta Ley o que involucten
conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podrd
inspeccionar y retener dicha mercancia.

Las autoridades de la Zona Libre de Colén y demés zonas francas que administre
el Estado tendran las mismas facultades descritas en el parrafo anterior con respecto 2

mercancia en transito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.

Articulo 80. Se adiciona el articulo 178-A al Titulo VII de la Ley 35 de 1996, ast:
Articulo 178-A. En ¢l evento de que las antoridades & que se refiere e} articulo 176 fijen
un cargo por solicited o almacenaje, el cargo no debera ser fijado por un monto que

disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas,
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Articulo 81. E] articulo 181 de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Articulo 181, E! procedimiento cstablecido en el presente Titulo se aplicard & las

siguientes materias:

1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones 2 las solicitudes de
regisito de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicacidn
geografica, indicacién de procedencia, denominacién de origen, expresién o
sefial de propaganda;

2, Los procesos de nulidad y cancelacion de los derechos de propiedad industrial;

3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;

4, Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no

indicados en los numerales anteriores.

Articulo 82. El articulo 184 de la Ley 35 de 1996 queda ask;
Articulo 184, Serd adxmszble la- reconvenm()n € cuaiqmer caso en que el demandado

fenga una pretens:én basuda en,»un derechﬂ dcmepxed&d Indusmai
Articulo §3. Be a.dscmna el artibulc 184'A ai Titulo ViH_de ia Ley 35 de 1996 asi:

i dee

,jrcve el canvenro por ‘el que se suprime la

. . ; ,i\_
,st gubhcos.;ex
e

,c’r

i‘ﬁ;ﬁeros (Convenio de La

Crito ent cl\Regzstro de Podercs de la

DIGERPL, seré admmdo con de s fecha de expcdmén en cualquier
proceso judicial cwﬁ o penal. No'se requenra prueba de e:ustencza adicional al poder. La
valtdez del poder admitith prueba e eontrarm que se famitard por medio de incidente, ¥

el tribunal, en el evento de que exista falsedad en e} documento, lo remitizd al Ministerio

Piblico para efecto de gue promueva la'accion penal a que haya lugar.

Articulo 84. El articulo 186 de la Ley 35 de 1996 queda asf:
Articulo 186. Contestada la demanda, el juez fijard la fecha y hora en que las partes
deberén comparecer a la audiencia, en la cual presentardn y. aduciran las pruebas ¥

contrapruebas que estimern convenientes, para la defensa de sus derechos.

Articulo 85. Se adiciona el articulo 190-A al Titulo VIII de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 190-A. El juez de oficio 0 & peticién de parte podra ordenar al presunto infractor
que proporcione cuaiquicr informacién que posea respecto de cualquier persona

invoiucrada en cualquier aspecto de la infraccidn y respecio de los medios de produccion
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o canales de distribucién para los productos o servicios infractores, incluida la
identificacién de terceras personas involucradas en su produccién y distribucion, y sus
canales de distribucion, Esta informacion debera ser pueste a disposicion del titular del
derecho, respetando los principios constitucionales aplicables, No obstante, Ia

informacién que el juez considere como datos intimos o sensibles y que no sean

relevantes para esclarecer los asuntos objeto dei litigio no podran ser divulgados. En el |

evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podsd
sancionar al supuesto infractor por daéacato, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Codigo Judicial.

En los casos que den lugar a la sancion por desacato, corresponde al secretario del
juzgado levantar el cxpediente en que se establecen los hechos justificativos de la

sancidn.

Articulo 86. Bl articulo 192 dela Lcy 35dé 1996 queda ast:

L

Articulo 192. Los u.moos mcidentes admmb]es en este*tlpo de procesos serdn los que se
(el -l

promuevan pot via de\gxcepcmnes de demnda extemporénea, coss juzgada, caducidad

de la prctcnsmn y\vahdcz del poder Esto ' mmdentes se trarmtaran como de previo ¥
s MR Cen I

especial pmnuncla.mzento alqulcr otm cléeme cxcepcxc?fn o tf:rccrla seré resuclta al

MOmento quc sc d}ctc 1a séritenci

1

Articulo 88, Ei articulo 195 de la. Ley 35de }996 qucda asi:”

Articule 198, Al inicio del pmccso, el juez esté en la obligacién de proporcionar, 2 la
parte interesada, una nota dirigida a fa DIGERPL en la cual le comunique la presentacién
de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente
ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serén suministradas & Ia parfe en el
menor tiempo posible, con clara indicacién del tipo de proceso de que se trate, as{ como
de la marca, nombre comercial, patente de invencion, modelo de utilidad, modelo o
dibujo industrial, expresién o sefial de propaganda, indicacién geografice, indicacién de
procedencia o denominacion de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicacion a que se refiere et
pérrafo enterior et los quince dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de

oposicién, procederé a emitir Ja resolucion y el registro que corresponda.
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Articulo 89. El articulo 196 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Cédigo Judicial, en relacion con la
falsificecion de marcas, les autoridades judiciales estdn, salvo en circunstancias
excepciomles, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles
relacionados con la falsificacion de marcas, que a la parie ganadora le sean pagadas por la
parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables.
De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en eircunstancias excepcionales,
estén facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre
infraccién de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por Ia parte perdedora las

costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.

Articulo 90, El articulo 197 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 197, Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Titulo serdn
de competencia de los Juzgados ¥ tnbunales creadc_)s, de conformidad con la Ley 29 de
1996, modificada por Léy-43 de;&ﬁ? ? S ’/Qﬁ

"
Sin pc:}mcm de iivg antenor 1as pa.ﬂ:es podrén acordar resolver la controversia

surgida o que puede/surgir e ‘relacién don Jos dercchos proteguicos por esta Ley,

utilizando cualqpxer mémdo f"‘ de \oonﬂlctos Cuando clijan la
d

Ll b !
1

cas0s!
Por solicitud dc una marca por clased nombre comerc:al B/.10.00
Por solicitud de m{hcaclén geogréﬁca mdmacmn de procedencm 0

denominacién de origen R B/L100.0C
Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo

o dibujo industrial B/.10.00
Por solicitud de patente o modelo industrial PCT. B/.50.00
Por solicitud de antecedentes de marcas B/5.00
Por solicitud de certificacién B/5.00
Por desglose de cada documento B/.5.00

Por solicitud de cambio de domicilio def titular de la patente

o registro B/.10.60
Por solicitud de cambio de nombre del titulat de una marca

o nombte comercial B/.10.00
Por venta del BORPI B/.15.00
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Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre

Comercial B/10.00
Por solicitud de cesién o traspaso de una marca o nombre

Comercial ‘ BA10.GO
Por solicitud de copia autenticada de un documento B/5.00

Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad,

o modelo o dibujo industrial B/.30.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes B/.40.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica B/.200.08
Por cada solicitud que constituya una prémoga B/.20.60
Por la publicacién de solicitud o correccidn de marca B/16.00

Por cada publicacién de solicitud, correccidn o de cualquier

ofro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo

o dibujo industrial PR .;‘PQ'“\ p, B/.10.00
Por cada solicitud de protecc;on supiementana de dema patente B/.30.00
Por cada sol1c1tud de sus\pension de 1 trémﬂe T ‘_ )f\ _ B/20.00
Por cada sohcxtud de\ thisa de mantemmlcnto s T (/‘“ ' B/10.00

3 B/25.00

i i
//‘

iz DIGERPL

Artfeulo 93, Bl articulo 204 de la Ley 35de 1996 queda asi:

Artieulo 204, El mgxstro de una mama causara el pago de un dereche, que se deberd

cancelar en la fechd de depésm) défa sohcltud de registro y de acuerdo con la siguiente

tabla:

Soticitudes:

I. Una marca en una clase, pagard un derecho de cien balboas (B/.100.00).

2. Tina marca ¢n clases miltiples, pagard un derecho de cien balboas (B/.IO0.0b) por
ta primera clase y cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional.
Estos derechos también serén aplicables para mantener vigentes las solicitudes

que tengan diez afios desde su depdsito en la DIGERPI y no se han otorgado,

Articulo 94, El articulo 205 de la Ley 35 de 1996 queda asf:
Articalo 205. La renovacidn del registro de cualquier marca, nombre comercial,
expresion o sefial d& propaganda causaré el mismo derecho que sefiala el articulo anterior.
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El recargo a que se refiere el articulo 110 de esta Ley serd de diez balboas (B/.10.00) por
cada mes o fraccidn de mes, hasta su presentacion.

Articulo 95. Se adiciona el artfculo 206-A al Capitulo IF del Titulo 11 del Titulo IX de la Ley 35
de 1996, asi:
Articulo 206-A. El registro de una indicacion geografica, indicacién de procedencia y

denominacion de origen causari un derecho de cien balboas (B/.100.00),

Articnlo 96. B! articulo 207 de 1a Ley 33 de 1996 queda ast:
Articulo 207. La concesién de una patente de invencidn causard los derechos que se
indican a continuacién:
I, Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco afios de proteccién;
2 Doscientos balboas (B/.200,00), por los siguientes cinco afios;
3 Doscientos balboas (B/ 200.00), por les mgwentes cinco afios;
4. Trescientos balboas (Bla 300 00y, p&r icfs s:guxentes cinco afios;
3 Trescientos- balboasf (B/ 300. 00} por ane © ﬁacc:én de afio por proteccién

suplementam\a\ Y L J)

E! pnniér‘page se ha sehc;tud }5 los siguientes pagos cada

guinguenia, _contado este & patt i Eleposno de ;a jﬁllcﬁud El pago podrd
s i N S

_ nmento del qumqucmo respectivo.
: . n
Transcumdos seis n‘aeses, ha. en que debrcf cfectumc el pago de

alguno de los dexechos a que se refiere: uj_art]culo sin. haherse hecho efectivo dicho

-;!l

pago, se antenderﬁ’que cl 'utu ona o la patcnte y esta caducard de pleno

derecho. El pago efectuado en e] periodo de: 1os sels meses a qiw se refiere este parrafo

tendrd un recargo de cimz balboas (B{ 1000y pcfx mes o fraccién de mes, hasta su

presentacion.

Articale 97, Se adiciona el artfculo 210-A ala Ley 35 de 1996, asi:
Articule 210-A. Fl pago electrénico de tasas, derechos y timbres de presentacion de
solicitudes electronicas de derechos de propiedad industrial, asi como cualquiera otra
actuacién administrativa que utilice para su presentacion medios electrénicos o

telemdticos, estard sujeto a fos procedimientos que se establezcan reglamentariamente.

Articulo 98, F] articulo 219 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 219. Se crea una comision interinstitucional para velar por la armonizacion,
coordinacién y seguimtiento de las politicas en materia de propiedad intelectual;

igualmente, establecerd politicas o lineamientos sobre proteccién y observancia,
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suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propicdad
intelectual.

La comisitn estaré integrada por:

1, Un miembro desig"ﬁado por la Direccidn General del Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comereio ¢ Industrias,

2, Un miembro designado jmr la Direccién General de Derecho de Autor del

Ministerio de Comercio e Industrias.

Un miembro designado por la Administracién de 1a Zona Libre de Colén,

Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.

Un miembro designado por et Ministerio Publico.

o oo w

Un miembro designado por la institucién del Estado a cargo de las relaciones de la
Repitblica de Panamd con la Organizacién Mundial del Comercio.
7. Un miembro designado por la Direccién de Investigacidn Judicial.

El modo opera‘uvo de esta ccmlszén serd. regiamentado por el Ministerio de

; ‘( o

parhr de‘lo Erésmcntos sesenta dias
la presente Ley, se [levardn a cabo

e]ectrémcos 0 te(leméticos

vy

Articule 160, Se adscmna ‘el artfcula 254 ala Ley't de 2001 aSI

Artienlo 25-A, Una vez- rcc1b1das las’ sohcztudes de’ Reglstro Sanitasfo, ia Direccién
Nacional de Farmacia y Dmgas hatd pubhca fa sohc1tud a través de la pagina web del
Ministerio de Satud y/o en un Boletin Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la
Direccién Nacional de Farmecia y Drogas, que incluird la informacién que corresponda,
para que terceros puedan presentar oposicién a la concesidn del Registro Sanitario,
basados en la utilizacion de datos de prucha no autorizados por su titular en el tramite
sanitario.

Corresponderd a los tribunales competentes conocer los procesos de oposicidn a
que se refiere este articulo y aplicard el procedimiento judicial establecido en la Ley 35
de 1996:

Presentada la demanda de oposicion, el tribural emitira un oficio a solicitud de la

parte demandante, para que se suspenda el trdmite de concesion del Registro Sanitario en

la Direccidn Nacional de Farmacia y Drogas,
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Articulo 101. E! articulo 268 del Cédigo Penal queda asi:
Articulo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial ¢ una
expresién o seflal de propaganda serd sancionado con prisién de cuatro a seis afios.
La misma sancién se aplicard & quien comercialice o haga circular o importe o
exporte un producto ¢ €l mismo se encuentre en transito per el pals, u ofrezca ¢ preste

servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Articulo 102. El articulo 270 del Cédigo Penal queda asi:
Articudo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte un
producte o el mismo se encuentre en trénsito por el pafs u ofrezca o preste servicios que
Heven indicacidn geogrifica o indicacidn de procedencia o denominacién de origen que
infrinjan derechos de propiedad industrial serd sancionade con prisidn de dos a cuatro

ATi0s,

articulos 268 y 270 dei I‘Vgcto Umco!de__ ”Cédi Vl:_enal

Adiciona el Capltulo 11, contenuvo dq ids amauios A y Z«B al Tiulo I, el Capitulo ITT,
contentivo de los articulos 2~C 2-D, 2 E 2Py 243G, 2l Titulo I los artfculos 14-A, 20-A, 20-B,
20-C y 20D al Capitulo II del Titulo I, tos ameuios 52-A, 52 B 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52:G
al Capitulo V del Titulo 11, los amau}os SS—A 5. B, SS-C 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 38-1 v
58-I al Capitulo VI del Titulo I, el articulo 75-A al Capftulo H del Titulo HI y el articulo 93-A
al Capitulo I del Titlo V, los articulos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-
H, 1371, 137-] y 137-K al Capitdo VI del Titulo V, ¢l articulo 178-A al Titule VI, los
articulos 184-A, 19G-A v 194-A al Titulo VIII, ¢l articulo 202-A _al Capftula 1 del Titulo IX, los
artfculos 206-A vy 210-A al Capitulo IT del Thulo IX y el articulo 219-A al Titulo IX de la Ley 35
de 10 de mayo de 1996, asi come el articulo 25-A ala Ley 1 de 10 de enero de 2001,

Deroga los articulos 64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los articulos 4 y
5 de laLey 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las dispesiciones que le sean contrarias.

Articulo 104, Esta Ley comenzard a regir el 1. de octubre de 2012, saivo 1og articulos siguientes,

que entrarén en vigencia en los plazos que se indican:
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Txénscun-ido un afio de la presente Ley, entrara en vigencia el numeral 10 del articulo 38
de la presente Ley; el artieulo 52, el parrafo segundo del articulo 10 y los articulos 20-A al 20-D
adicionades por el articulo 11 de la prescate Ley,

Transcurrido un periodo no mayoer de dos afios de Ia entrada en vigencia de la presente

Ley, entrardn en vigencia los rurmerales 7 ¥ 9 del articulo 37 y ¢l numeral 5 del articulo 58 de la
presente la Ley,

[ COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamd, a los veintisicte dias del mes de septiembre del afio dos mil doce.

El Presidd

/
[

R .qalvez Evers

El Secretario General, < [ o

c LG
. anter_p (i\
L

Cogmald ]

4%
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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, DE .5 DB el DE 2013,

RICARDOMA, LLI BERROCAL
Presiderite dg la Republica

RICARDO QUIJANO J.
Ministro de Comergio e Industrias
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LEY 61
De 5 de octubre de 2012

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones
sobre la Propiedad Industrial

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Articulo 1. El articulo 1 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de
utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las
marcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantia, las indicaciones
geogréficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres

comerciales y las expresiones y sefiales de propaganda.

Articulo 2. Se adiciona el Capitulo I, contentivo de los articulos 2-A y 2-B, al Titulo | de la Ley
35 de 1996, asi:

Capitulo 11
Registro de Poderes

Articulo 2-A. Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en asuntos de

competencia de la Propiedad Industrial.

Articulo 2-B. Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastara para cualquier
actuacion ante la DIGERPI sefalar los datos de inscripcion del poder. No se considerara
la utilizacion del Registro de Poderes como condicion previa para realizar tramites ante la
DIGERPI.

Articulo 3. Se adiciona el Capitulo Ill, contentivo de los articulos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al
Titulo I de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo 111
Utilizacion de Medios Electrénicos o Telematicos

Articulo 2-C. Los tramites administrativos ante la DIGERPI podran llevarse a cabo
mediante la utilizacion de medios electronicos o telematicos disponibles o por conocer.
Todo lo relacionado con la utilizacion de medios electronicos o telematicos se
regira por la legislacion vigente.
Para tales efectos, la DIGERPI determinara las condiciones generales, requisitos y

caracteristicas técnicas necesarias.

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA
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Articulo 2-D. La presentacién y recepcion de solicitudes, peticiones o la concesién de los
derechos  estaran sujetas a los procedimientos y horarios que se establezcan

reglamentariamente.

Articulo 2-E. Los expedientes podran consultarse y permaneceran en los archivos de la
DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o
solicitudes abandonadas, los mismos se conservaran en la DIGERPI por un periodo de
cinco afios, contado a partir del dia siguiente de la fecha en que quedd ejecutoriada la
resolucion que ordend la cancelacion o nego el registro o se consideréd abandonada la
solicitud o la fecha en que se consider6 no presentada la solicitud o que caducé el
derecho.

Vencido el plazo anterior, serdn enviados a la Direccion Nacional de Archivo
Nacional del Registro Publico.

A fin de facilitar la custodia, consulta y expedicion de reproducciones
autenticadas y certificaciones, la DIGERPI establecerd un fondo documental electrénico
mediante el cual se almacenaran los documentos que reposan en los expedientes y
archivos de papel bajo su custodia.

Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente
autenticadas y certificaciones tendran el mismo valor juridico que los documentos
originales, seran admisibles como medio de prueba y tendran la misma fuerza probatoria
otorgada a los documentos en el Libro Segundo, Procedimiento Civil, del Cddigo

Judicial.

Articulo 2-F. Para los efectos de notificaciones y/o avisos, y de los recursos
administrativos, cuando el usuario haya utilizado los medios electrénicos o telematicos a
que se refiere este Capitulo, los mismos deberan hacerse conforme a lo establecido en los

articulos 162 y 163 de esta Ley.

Articulo 2-G. La DIGERPI hard uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio
analogo en su ambito interno y en su relacion con los usuarios externos. EI ministro de
Comercio e Industrias, mediante resolucién administrativa, autorizara al director y a los
jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio
analogo.

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio analogo que se utilice

tendra el mismo valor que la firma manuscrita en relacién con los consignados en papel.

Articulo 4. El articulo 11 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

ASAMBLEA NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA
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Articulo 11. Se entiende por invencidn toda idea aplicable en la practica para la solucién
de un problema técnico determinado. Una invencion puede ser un producto y/o un
procedimiento. La invencién de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia,
composiciéon o material, y cualquier articulo, aparato, maquina, equipo, mecanismo,
dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asi como cualquiera de sus partes. Una
invencion de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier meétodo, sistema o
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion o a la obtencion de un producto o de un

resultado.

Articulo 5. El articulo 14 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 14. No se consideraran invenciones patentables para los efectos de esta Ley,
entre otros:
1. Los principios teoricos o cientificos;
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia
en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;
3. Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o

principios econémicos o de negocios;

4. Los programas de ordenadores per se;

5. Las formas de presentacion de informacion;

6. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

7. Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnostico, aplicables al
cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposicion no se aplicara a los
productos, especialmente a las sustancias 0 composiciones, ni a las invenciones
de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos;

8. La yuxtaposicion de invenciones conocidas 0 mezcla de productos conocidos, la

variacion en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda
comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial.

Articulo 6. Se adiciona el articulo 14-A al Capitulo Il del Titulo 1l de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotacion comercial debe
impedirse necesariamente para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la
moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga solo
por existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha

explotacion.

Articulo 7. El articulo 15 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
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Articulo 15. Se exceptlan de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren a
materia viva:

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la
produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbioldgicos;

Las especies vegetales y las especies y razas animales;

El material biologico tal como se encuentra en la naturaleza;

La materia viva que compone el cuerpo humano;

o~ N

Las variedades vegetales.

Articulo 8. El articulo 17 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 17. Una invencién se considera susceptible de aplicacién industrial, cuando su
objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de
manera especifica, sustancial y creible. Para estos efectos, la expresion industria se
entiende en su mas amplio sentido e incluye, entre otros, la artesania, agricultura,

mineria, pesca y los servicios.

Articulo 9. El articulo 19 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 19. El derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ambito privado, realice actos relacionados con la invencion
patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigacion
cientifica o de ensefianza y con una finalidad no comercial;

2. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u
obtenido por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido
introducido licitamente en el comercio en cualquier pais;

3. Un tercero que use la materia protegida por la patente solo con el fin de generar
la informacion necesaria para apoyar la solicitud de aprobacion para comercializar
un producto farmacéutico o quimico agricola en Panama.

Cualquier producto producido en virtud del parrafo anterior podréa ser fabricado,
utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la
generacion de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de
aprobacién para comercializar el producto una vez que venza el periodo de
vigencia de la patente. Asi mismo, el producto podra ser exportado solo para
propositos de cumplir con los requisitos de aprobacién de comercializacion en

Panama.

Articulo 10. El articulo 20 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
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Articulo 20. La patente tendra una vigencia de veinte afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que sefiale la ley.
La DIGERPI extendera el plazo de proteccion a patentes no farmacéuticas a que

se refiere este articulo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.

Articulo 11. Se adicionan al Capitulo Il del Titulo 11 de la Ley 35 de 1996 los articulos 20-A,
20-B, 20-C y 20-D, asi:
Articulo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada
una patente, la DIGERPI otorgard el término de proteccion suplementaria, siempre que
hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de la patente.

Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco afios, contado
desde la fecha de presentacion de la solicitud, o superior a tres afios, contado a partir de la
fecha que corresponda a la solicitud de examen de fondo, cualquiera de ellos que sea
posterior, constituird una demora administrativa irrazonable.

En estos casos se otorgara la proteccion suplementaria por el periodo acreditado
como demora administrativa irrazonable, a razon de un dia por cada dia de retraso por los
primeros cinco afios. La demora administrativa irrazonable de los afios subsiguientes serd
compensada a razon de un dia por cada dos dias de retraso.

El monto total de la proteccidn suplementaria asi otorgada no superara los siete

anos y seis meses.

Articulo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables las acciones u

omisiones del solicitante.

Articulo 20-C. La solicitud de proteccion suplementaria serd presentada ante la
DIGERPI, que resolvera sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables. La
resolucion que asi lo declare tendra como efecto la ampliacion del plazo de proteccion, el
mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dara origen a responsabilidad

de ninguna especie para el Estado.

Articulo 20-D. EI término de proteccidn suplementaria debera ser anotado al margen del
registro respectivo, previo pago de una tasa por cada afio o fraccion de afio de proteccién
adicional. EI pago solo se podra efectuar dentro de los seis meses que preceden al
vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendra la

proteccion establecida en este Capitulo.

Articulo 12. El articulo 22 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
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Articulo 22. La explotacion de la invencion patentada consiste en la utilizacion del
proceso patentado, en la fabricacion y distribucion, o en la fabricacion y comercializacion
del producto patentado, o en la simple comercializacion, efectuadas en el comercio
nacional por el titular de la patente. La importacion del producto patentado y su posterior
distribucion en la Republica de Panamé constituird una explotacion de la invencion para

efectos de esta Ley.

Articulo 13. El articulo 29 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una
solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERPI,
acompafiada de una descripcién, una o0 mas reivindicaciones, los dibujos
correspondientes, un resumen, un poder, la designacion de un domicilio en la Republica
de Panama para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las
notificaciones administrativas o judiciales, asi como del comprobante de haber pagado la
tasa y el derecho de presentacion establecidos.

La solicitud debe indicar el nombre y la direccion del solicitante, el nombre del
inventor, el nombre y la direccion del mandatario y el nombre de la invencion.

El solicitante de una patente de invencion puede ser persona natural o juridica. Si
el solicitante no es el inventor, la solicitud deberd acompafiarse del convenio de cesion
respectivo, o de cualquier otro documento que justifigue debidamente el derecho del
solicitante a obtener la patente.

La solicitud se podrd presentar a través de gestion oficiosa, para lo cual se
consignara una fianza mediante un certificado de garantia por la suma que se establezca
reglamentariamente, acompafiado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI.
La fianza consignada sera devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede
el término de dos meses, prorrogable de manera automatica por dos mes adicionales a
peticion del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la
fianza ingresara al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendra como no presentada y se
ordenara el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI segln se
establece en esta Ley, no se requerird que se presente el poder, solo se hara referencia del

mismo en la solicitud.

Articulo 14. El articulo 30 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 30. La descripcion consiste en divulgar la invencion de manera suficientemente
clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentacion indebida, a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud.
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Asimismo, se considerard que una invencion se encuentra suficientemente
divulgada, cuando dicha descripcion le indique razonablemente a una persona versada en
la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesién de la invencion a
la fecha de presentacion de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesién implica
que el solicitante era capaz de llevar a la practica el invento.

La descripcion indicara el nombre de la invencion e incluira la siguiente

informacion:
1. El sector tecnologia al que se refiere o al cual se aplica la invencion;
2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse Util para

la comprension y el examen de la invencion, asi como las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

3. La descripcion de la invencion, en términos que permitan comprender el problema
técnico y la solucién aportada por la invencién, asi como exponer las ventajas de
esta con respecto a la tecnologia anterior;

4, La descripcion de los dibujos, de haberlos;

5. La descripcidn, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o
llevar a la préctica la invencion, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;

6. La manera en que la invencion puede ser producida o utilizada en alguna
actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripcion o de la naturaleza

de la invencion.

Articulo 15. El articulo 35 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 35. Se tendra como fecha de presentacion de la solicitud la de su recepcion por
la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:
1. La identificacion del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con
domicilio en el extranjero, la designacion de un domicilio en la Republica de
Panama para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden

relacion con la patente;

2. Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripcion de la invencion;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o mas reivindicaciones, y
4. El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentacion establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este articulo, o presentada la
documentacién en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificara al solicitante para
que subsane la omisién dentro del plazo de dos meses contado a partir del dia siguiente
de la fecha de la notificacion, prorrogable por dos meses de manera automatica previo el
pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omision, se tendra como fecha de
presentacion de la solicitud la fecha de recepcion de la misma; en caso contrario, la

solicitud se considerard como no presentada y se archivara.
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El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podra, sin el requerimiento de la
DIGERPI y por una sola vez durante el tramite, presentar enmiendas, correcciones y
observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliacion a la proteccion

solicitada.

Articulo 16. El articulo 36 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros paises u
organismo internacional, se reconocera como fecha de prioridad la del pais u organismo
en que se presentd primero. Para ese fin, debera haberse presentado la solicitud respectiva
en la Republica de Panama, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados
internacionales ratificados por Panama.

Los solicitantes de patentes ya solicitadas en el extranjero conforme al parrafo
anterior podran presentar el resultado de la bisqueda y examen practicado por la oficina

extranjera cuando proceda.

Articulo 17. El articulo 45 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 45. Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI realizard un examen de forma de
la documentacion conforme a lo dispuesto en los articulos de esta Ley, y podra requerir
que se precise o0 aclare lo que considere necesario, 0 que se subsanen sus omisiones.
Igualmente, examinara si el objeto de la solicitud de patente retne el requisito que la
invencién sea susceptible de aplicacién industrial.  Los examenes de novedad y
actividad inventiva se realizaran con el examen de fondo previsto en el articulo 52 de esta
Ley.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la DIGERPI de
subsanar las deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis
meses adicionales a peticion del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente, se
considerara abandonada la solicitud y se ordenara su archivo. Los documentos que se
presenten por ningln motivo contendran reivindicaciones adicionales con mayor alcance
que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso sera necesaria una

nueva solicitud.

Articulo 18. El articulo 51 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podra
formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren Utiles para
determinar si procede o0 no la solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del dia siguiente
de la fecha de publicacion de la solicitud de patente en el BORPI hasta dos meses
después de la publicacion del informe sobre el estado de la técnica.
Vencido el término anterior y en el evento de que existan observaciones, la

DIGERPI informara al solicitante mediante aviso la presentacion de dichas
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observaciones, quien a su vez tendrd un plazo de dos meses para que modifique 0 no su
solicitud.
Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona

que las haga no pasaréa por ello a ser parte en el procedimiento de concesién de patente.

Articulo 19. El articulo 52 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la
técnica y tomando en consideracién el contenido de este ultimo y de las observaciones
formuladas por terceros a que se refiere el articulo anterior, el solicitante debera solicitar
el examen de fondo a la DIGERPI. Se le permite al solicitante realizar esta peticion
desde el momento de la solicitud de registro de la patente y hasta dos meses después de la
notificacion de las observaciones de terceros a que se refiere el articulo 51. La DIGERPI
hard el examen de fondo de la invencidn para determinar si se satisfacen los requisitos
establecidos en los articulos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.

Para realizar los examenes de fondo, la DIGERPI podré solicitar el apoyo técnico
de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, asi como aceptar o
requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su
equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes.

La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podra aceptar los
informes de busqueda internacional realizados a la solicitud de patente.

En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado
de la técnica o cualquiera otra observacion, el solicitante tendra un plazo de seis meses,
contado a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion que haga la DIGERPI, para
hacer las aclaraciones necesarias 0 modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el parrafo anterior podra ser prorrogable de manera
automatica por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento
del término de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de
patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demas
condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procedera a conceder la patente
solicitada, de lo contrario, se procedera al rechazo de la solicitud de patente y se ordenara
el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y
tasas, la DIGERPI procedera a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenara su

archivo.

Articulo 20. Se modifica la denominacion del Capitulo V del Titulo Il de la Ley 35 de 1996,

asi:

Capitulo V
Tramitacion de las Solicitudes Internacionales de Patentes
de Invenciones o de Modelos de Utilidad
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Articulo 21. Se adicionan al Capitulo V del Titulo Il de la Ley 35 de 1996 los articulos 52-A,
52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, asi:
Articulo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de
invencién o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado
el 28 de septiembre de 1979.

Articulo 52-B. La DIGERPI seréa la Oficina receptora en la Republica de Panama para la
presentacion de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT), respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en
Panama.

Las solicitudes internacionales deberan presentarse en Panamé en idioma espafiol
y pagar las tasas sefialadas en el Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes.

Asimismo, la DIGERPI actuara en calidad de Oficina designada y/o elegida
cuando Panama se haya designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un
registro de una patente de invencion o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes.

Articulo 52-C. La solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad debera
presentarse en Panama, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de
prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podra
presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses

contado desde la fecha de presentacion internacional.

Articulo 52-D. Para iniciar la tramitacion de una solicitud internacional, en fase nacional,

sin perjuicio de los demas requisitos que exija esta Ley, el solicitante debera:

a) Presentar una traduccion al idioma espafiol de la solicitud internacional, en caso
de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones
ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal
efecto, y

b) Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentacion de la solicitud y las
demaés tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes.

Articulo 52-E. La solicitud de patente de invencion o de modelos de utilidad que se
presenten en Panam4, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes, se regiran en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la

presente Ley y su reglamento.
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Articulo 52-F. El plazo de concesion para las patentes de invencion y para los modelos
de utilidad presentados en Panama4, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes, se contara desde la fecha de la presentacion de la solicitud

internacional correspondiente.

Articulo 52-G. La DIGERPI tramitard las solicitudes internacionales segin las
disposiciones del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, su Reglamento y las
Instrucciones Administrativas de ese Reglamento, y las disposiciones de esta Ley. En
caso de conflicto, prevaleceran las disposiciones del Tratado de Cooperacion en Materia

de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento.

Articulo 22. Se modifica la numeracion del Capitulo V del Titulo Il de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo VI
Licencias y Transferencias de Derechos

Articulo 23. El articulo 55 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud de patente o0 modelo de utilidad o
modelo y dibujo industrial, o de su registro, o concesion de patente, podran cederse 0
transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la
legislacion comun. Para que la cesion o transferencia de derechos pueda producir efectos
frente a terceros debera inscribirse en la DIGERPI.

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o
modelos y dibujos industriales tendran la consideracion de bienes muebles, y los
derechos conferidos por las mismas podran darse en garantia, usufructo o ser gravados
bajo cualquier forma que establezca la legislacion comin, asi como ser objeto de
secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de
ejecucion. Dichos actos juridicos solo podran oponerse frente a terceros una vez inscritos.

La DIGERPI deberé realizar la anotacién correspondiente de estos actos.

Articulo 24. El articulo 56 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 56. La explotacién de una patente o registro podra concederse mediante
convenios, licencias voluntarias 0 no voluntarias. La licencia serd inscrita en la

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.
Articulo 25. Se adicionan al Capitulo VI del Titulo Il de la Ley 35 de 1996 los articulos 58-A,

58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-1 y 58-J, asi:
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Articulo 58-A. La concesion de una solicitud de licencia no voluntaria procederd, en
funcidn de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este articulo, en los
siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o préacticas declaradas
contrarias a la libre competencia, en relacion directa con la utilizacién o
explotacion de la patente de que se trate, segun decision firme o ejecutoriada de
los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero.

2. Cuando por razones de uso publico no comercial, o de emergencia nacional u
otras de extrema urgencia, incluyendo salud publica y seguridad nacional,
declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas
licencias. Correspondera al ministro de Comercio e Industrias establecer los
términos de la licencia no voluntaria bajo esta causal, y notificar al titular de la
patente en cuanto sea razonablemente posible.

3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotacién de una patente
posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de
acuerdo con una decision final o debidamente ejecutoriada proferida por los
tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero. La concesion
de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedara sometida a las
siguientes normas:

a. La invencion reivindicada en la patente posterior debe comprender un
avance técnico de significacion econdémica considerable respecto a la
invencion reivindicada en la primera patente.

b. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podra
transferirse con la patente posterior.

C. El titular de la patente anterior tendrd derecho a obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar la invencion

reivindicada en la patente posterior.

Articulo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decision de los
tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del
articulo anterior, tendré derecho a recurrir la validez legal de esta decision frente a una
instancia judicial superior. Nada impedira que la Republica de Panaméa tome medidas
para proteger la salud publica con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado
por el otorgamiento de estas licencias tendrd derecho a solicitar la revision judicial de

dicha autorizacion o solicitar la revision independiente, por una autoridad superior.

Articulo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del

articulo 58-A deberd proporcionar documentacion que demuestre que solicito
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previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en

condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.

Articulo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada
por un tercero constituird una demanda ante los tribunales competentes para conocer los

procesos de Propiedad Industrial y se sujetara al procedimiento establecido en esta Ley.

Articulo 58-E. Cualquier decision judicial o decision proferida por el ministro de
Comercio e Industrias para otorgar una solicitud de licencia no voluntaria debera
contemplar una remuneracion adecuada para el titular de la patente, basada en la
circunstancia especifica de cada caso y tomando en cuenta el valor econémico de la
autorizacion. Cualquier decision relativa a la remuneracion que se otorgue con base en

este parrafo podré ser recurrida frente a una instancia judicial superior.

Articulo 58-F. Una licencia no voluntaria podra ser dejada sin efecto, total o
parcialmente, sujeta a la adecuada proteccién de los intereses legitimos del licenciatario,
si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que
vuelvan a surgir. El tribunal que conocio en primera instancia la demanda de concesion
de licencia obligatoria sera el competente para conocer esta demanda cuya pretension sea
revocar o modificar la licencia obligatoria.

De igual manera, el tribunal que conocié en primera instancia la demanda de
concesion de licencia obligatoria, a solicitud de una parte interesada, podra modificar una

licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Articulo 58-G. No podré cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella
parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Articulo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no

voluntaria, serén de caracter no exclusivo.

Articulo 58-1. El uso de la licencia no voluntaria se autorizara principalmente para
abastecer el mercado interno de la Republica de Panama y el alcance y duracion de esos

usos se limitaran a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Articulo 58-J. El alcance y duracion del uso de la licencia no voluntaria se limitara a los
fines para los que hayan sido autorizados y solo podra hacerse de ella un uso publico no
comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada contraria a la competencia

tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.
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Articulo 26. Se modifica la numeracion del Capitulo VI del Titulo 11 de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo VII
Nulidad y Caducidad

Articulo 27. El articulo 63 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 63. Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular,

los tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial

declararéan la nulidad de una patente de invencién o de un registro de modelo de utilidad,

en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

2. Cuando la concesién o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
La acciéon de nulidad de una patente o modelo de utilidad prescribird en el
término de ocho afios, contado desde la fecha de la resolucion que concede el

derecho.

Articulo 28. El articulo 66 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 66. Se entiende por modelo industrial toda forma tridimensional que sirva de
tipo o patrdn para la fabricacién de un producto industrial, que le dé apariencia especial
en cuanto no implique efectos técnicos.
Se entiende por dibujo industrial toda combinacion de figuras, lineas o colores que
se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un

aspecto peculiar y propio.

Articulo 29. El articulo 70 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozara de proteccion si es nuevo y
susceptible de aplicacion industrial.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creacion
independiente y difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales
conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de dibujos o modelos
industriales.

Articulo 30. El articulo 72 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 72. No se protegeran los modelos o dibujos industriales que:

1. No se ajusten a la definicion establecida en esta Ley;
2. Cuya utilizacion fuese contraria al orden publico o a la moral;
3. Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislacion de

derecho de autor;
4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de

organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el
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articulo 6 ter del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
ratificado por Panamé;

5. Contravenga disposiciones de esta Ley.

Articulo 31. El articulo 73 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en
los articulos anteriores gozara de proteccién por un plazo de tres afios, contado a partir de
la fecha de su primera divulgacién en Panamd, efectuada por la persona a quien
corresponda el derecho a la proteccion.
La proteccion de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este articulo, es
independiente de la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o

dibujo conforme al presente Titulo.

Articulo 32. El articulo 75 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 75. La solicitud de registro de un modelo o dibujo industrial se presentara a

través de abogado en un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERPI. En ella

se identificara al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicara el tipo o

género de productos a los cuales se aplicard, y la clase o clases a las que pertenecen

dichos productos, de acuerdo con la clasificacion internacional que se adopte.
No se admitira la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos,
los siguientes elementos:

1. La identificacion del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con
domicilio en el extranjero, la designacion de un domicilio en la Republica de
Panama para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;

2. Una representacion gréfica del modelo o dibujo industrial, y

3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido.

Articulo 33. Se adiciona el articulo 75-A al Capitulo Il del Titulo 111 de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relacion y segun el
Sistema de Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968.

Articulo 34. El articulo 76 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 76. La DIGERPI examinara si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos en esta Ley y, de ser asi, ordenara la publicacién de la solicitud en el
BORPI.
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Articulo 35. El articulo 77 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 77. Durante el término de dos meses, contado a partir del dia siguiente de la
publicacion a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podra presentar
demanda de oposicion a la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial. De no
mediar demanda de oposicion, se ordenara el registro mediante resolucion motivada y se
emitird el certificado correspondiente, que custodiard la DIGERPI en su sistema
automatizado.

La DIGERPI publicard en el BORPI las listas de los dibujos y modelos
industriales otorgados, con inclusion de la informacion que corresponda.

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resolucion que ordena el registro del dibujo o modelo industrial y del certificado
correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.

Articulo 36. El articulo 81 de la Ley 35 de 1996 queda asi
Articulo 81. A peticion de cualquiera persona interesada, el juez competente declarara la
nulidad del registro si se demuestra que se realizdé en contravencion de alguna de las
disposiciones de la presente Ley.
La accién para demandar la nulidad prescribira a los cinco afios de la fecha de la
resolucion que concedio el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso

en el cual podra promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Articulo 37. El articulo 90 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinacion de palabras, incluidas las que sirven para identificar
personas;

2. Las imagenes, figuras, simbolos y graficos;

3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos
distintivos;

4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del

producto o su presentacion y hologramas;
Colores en sus distintas combinaciones;
Los sonidos;

Los olores o sabores;

© N o U

Cualquier combinacion de los elementos que, con caradcter enunciativo, se
mencionan en los humerales anteriores;

9. Podran registrarse como marcas las indicaciones geograficas que consistan en
algin signo o combinacion de signos que permita identificar a un producto o

servicio como originario del territorio de un pais o de una region o localidad de
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ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del
producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico, sin
perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geograficas contenidas

en esta Ley.

Articulo 38. El articulo 91 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

1.

Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros
emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de
cualquier Estado o de cualquier organizacion nacional o internacional, sin la
debida autorizacion;

Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza,
caracteristicas, uso o aplicacion, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del
lugar de fabricacion o de origen, o de la época de produccion, del producto o de la
prestacion del servicio de que se trate, asi como las expresiones que constituyan
la denominacion usual o genérica del producto o servicio. Se exceptuan las
marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares
por el uso, y las marcas colectivas o de certificacion en lo que se refiere al lugar
de fabricacion o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente
se establezcan;

Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan
engafar al pablico o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los
productos o servicios que pretendan amparar;

Las que puedan inducir a error o confusion en el publico consumidor, respecto de
la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panama una
indicacion geografica o indicacion de procedencia o denominaciones de origen;
Las que sean contrarias a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;
Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita
el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se
exceptuan los casos de retratos 0 nombres de personajes historicos;

Los disefios de monedas, billetes, sellos de garantia o de control que utilice el
Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos,
que hagan suponer la obtencion de reconocimientos con respecto a los productos
0 servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido
verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese
cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
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10.

11.

12.

13.

14.

Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortogréfico, gréfico,
fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en
tramite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales,
de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca,
siempre gque esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar
en la mente del publico errores, confusiones, equivocaciones o engafos, respecto
a esos productos o servicios, 0 a su procedencia. Salvo se soliciten con la
autorizacion expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no
se consideraran como similares entre si, Unicamente sobre la base de que en
cualquier registro o publicacién se clasifiquen en la misma clase del Sistema de
Clasificacion de Niza. Los bienes o servicios no se consideraran disimiles entres
si, Unicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicacion se
clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificacion de Niza.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada
podra oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;
Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panama,
registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias
en Panam4, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo
con el grupo de consumidores al que van dirigidos, asi como las que puedan
causar dilucion de una marca famosa o notoria;
Las denominaciones geograficas propias o comunes, y los mapas, asi como los
nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a esta;
sin embargo, seran susceptibles de registrarse como marca los nombres
geograficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en
cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a
los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptian de la aplicacion
de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificacion;
Las que consistan basicamente en la traduccién al idioma espafiol de otra ya
usada, conocida, registrada o en tramite de registro, para distinguir productos o
servicios iguales o similares;
Las que constituyan la reproduccion, total o parcial, la imitacion, la traduccién o
la transcripcion, que puedan inducir al publico a error, confusion o engafio, de un
nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a
la fecha de la solicitud de registro de la marca;
Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga facilmente,
asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su

naturaleza o funcion industrial;
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15.  Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles;

16. Las obras, los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes
ficticios o simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente
o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos,
asi como los personajes humanos de caracterizacion, si no se cuenta con su
conformidad;

17. Las letras, los numeros o los colores aislados, a menos que estén combinados,
constituidos o acompafiados de elementos tales como signos, disefios o
denominaciones, que les den un carécter distintivo;

18.  Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indigenas,
religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar
productos, productos ya terminados o servicios, asi como los que constituyen la
expresion de su culto o costumbre, idiosincrasia o practica religiosa, salvo que la
solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o
asociaciones contempladas en este numeral;

19. Las que tengan, como base del disefio, referencias a monumentos y sitios
histéricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con
autorizacion para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental
correspondiente;

20.  Las denominaciones técnicas o cientificas, el nombre de las variedades vegetales,
las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organizacion
Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accion terapéutica cuando se

apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.

Articulo 39. El articulo 93 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 93. En cada solicitud solo podra pedirse el registro de una marca, y esta
comprenderd productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente
especificados.
Efectuado el registro, no podran incluirse nuevos productos o servicios para su
proteccion, pero si podran limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite.
En el caso de nuevos productos o servicios, debera presentarse una nueva solicitud de

registro.

Articulo 40. Se adiciona el articulo 93-A al Capitulo | del Titulo V de la Ley 35 de 1996, asi:
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Articulo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podra
separar la solicitud o registro en dos 0 mas solicitudes o registros.

La separacion de la solicitud de la marca podra efectuarse durante el
procedimiento de registro o de oposicion al registro de la marca, y solo serd aceptada si
con dicha separacion los defectos que contengan la solicitud o la causal de oposicion
queden circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demas solicitudes. La
solicitud separada sera independiente, pero conservara la fecha de presentacion de la
solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

Corresponderé a los tribunales competentes autorizar la separacién en los casos de
oposicion al registro de la marca.

Por su parte, el titular del registro podra pedir en cualquier momento que se separe
el registro de la marca a fin de separar en dos 0 mas registros los productos o servicios
contenidos en el registro inicial. Cada registro separado sera independiente, pero
conservara la fecha de concesion y de vencimiento del registro original.  Sus
renovaciones se haran separadamente.

La separacion quedara sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dara
lugar al pago de las tasas correspondientes.

Articulo 41. El articulo 94 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 94. Las marcas se registran en relacion y segun el sistema vigente de
Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas
(Clasificacion de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomética de Niza del 15 de junio
de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto

de la clase a que corresponde un producto o servicio sera resuelta por la DIGERPI.

Articulo 42. El articulo 99 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros

realicen, sin su autorizacion, cualquiera de los actos siguientes:

1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros
medios similares de identificacion, empaquetado o acondicionamiento, que
ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales
medios estan destinados a usarse con relacién a los productos o servicios para los
cuales esta registrada la marca, o productos o servicios conexos, asi como vender
u ofrecer en venta esos medios;

2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo
idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al publico a error sobre productos
para los cuales esta registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques 0
acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados,

modificados o tratados mediante servicios para los cuales estd registrada la
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marca, 0 sobre articulos que se emplean para proporcionar tales servicios al
publico;

Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar
los mismos productos o servicios para los cuales esta registrada la marca, o para
productos relacionados con estos;

Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para
identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales esta
registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o
servicios pudiese causar confusiébn o un riesgo de asociacion con la marca
registrada, se presumird la probabilidad de confusion si el signo es idéntico,
incluyendo si fuese el caso una indicacion geogréafica, para mercancias o servicios
idénticos;

Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa
0 notoria 0 una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un
perjuicio al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o
destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;

Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparacion con otra
marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo
propdésito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una
marca, causando con ello un perjuicio a su propietario;

Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, direccion de correo
electrénico, nombre o designacion en medios electronicos u otros similares
empleados en los medios de comunicacion electronica, cuando fuere evidente que
son destinados a usarse con relacién a los productos o servicios para los cuales

esté registrada la marca, o productos o servicios conexos.

Articulo 43. El articulo 101 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 101. Se entiende por uso de una marca la colocacion en el mercado nacional de

los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos,

fabricados, elaborados o confeccionados en la Republica de Panaméa o en el extranjero.

Se entiende por uso de una marca de servicio la prestacion de los servicios amparados por

dicha marca en el comercio nacional.

También constituird uso de la marca su empleo en relacién con productos

destinados a la exportacion a partir del territorio nacional o en relacion con servicios

brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello

sera considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos

relativos al uso de la marca.
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Una marca registrada debera usarse en el comercio del territorio nacional tal como

aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de como

aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no

alteran la identidad de la marca no serd& motivo para la cancelacion del registro ni

disminuird la proteccion que él confiere.

Articulo 44. El articulo 102 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevara por medio de abogado

una solicitud en un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERPI, que incluira

lo siguiente:

1.

Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se
trate de una persona juridica, lugar de constitucion y datos de inscripcién si
corresponde;

Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando corresponda, la referencia de
inscripcion en el Registro de Poderes;

La designacion de un domicilio en la Republica de Panama para los solicitantes
con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o
judiciales que guarden relacion con la marca;

Denominacién y/o disefio de la marca, tal como sera usada en el mercado;

Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al
Arreglo de Niza, con indicacion del nimero de la o las clases;

La reivindicacion de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a

convenios internacionales ratificados por la Republica de Panama.

Articulo 45. El articulo 103 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 103. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafara de los

siguientes documentos:

1.
2.

Poder a abogado cuando corresponda;

En el caso de gestion oficiosa, el certificado de garantia a que se refiere el
presente articulo;

Una reproduccion de la marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafia,
forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o
sin color, una de las cuales debera adherirse y/o digitalizarse en el formulario de
solicitud,;

Una traduccién de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda;

Una transliteracion de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;
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6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos
sustentatorios indicados en el Reglamento, conforme a los convenios
internacionales ratificados por Panama;

7. Declaracion de uso o intencion de uso de la marca;

8. Declaracidn reivindicando el color o colores como caracteristicas distintivas de la
marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda;

9. Comprobante de pago de las tasas y derechos correspondiente a publicacion,
registro e inscripcion.

Para presentar la solicitud a través de gestion oficiosa, se consignara una fianza a
través de un certificado de garantia por la suma que se establezca
reglamentariamente, acompafiado del formulario que al efecto proporcione la
DIGERPI. La fianza consignada sera devuelta al presentarse los documentos para
lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automatica por
un mes adicional a peticion del solicitante antes del vencimiento del término de
los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza
ingresara al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendra como no presentada y se
ordenard el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI segun se
establece en esta Ley, no se requerird que se acomparie el documento sefialado en
el numeral 1 de este articulo, solo se haré referencia del mismo en la solicitud.

No se requerira certificacion por notario, autenticacién, legalizacion de la

documentacion a que se refiere este articulo.

Articulo 46. El articulo 104 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedira un
recibo acreditativo de su depoésito en el que constara el dia y la hora de presentacion,
numero de solicitud, la identificacion de la marca y la relacion de los documentos que
acomparian la solicitud.

La DIGERPI procedera a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple
con los requisitos establecidos en los articulos 102 y 103.

La DIGERPI podré exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de
la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicacion o elemento contenido en la solicitud o en la documentacion que le
acompafa. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de
la Direccion de Asesoria Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, lo remitira al
Ministerio Publico para efecto de que se promueva la accion penal a que haya lugar.

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los articulos mencionados, se
notificara al interesado, a fin de que subsane el error o la omisién dentro de un plazo de

tres meses, contado a partir de la notificacion del aviso de que trata el articulo 162 de la
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presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el
error o la omision, la solicitud se considerara abandonada, y se ordenara el archivo del
expediente.

El solicitante podra pedir la suspension del tramite de registro, por una sola vez y
la DIGERPI resolverd sobre la viabilidad de la peticion, previo el pago de la tasa
correspondiente.

En el evento de una solicitud que por cualquier causa no haya concluido su tramite
en un plazo de diez afios contado desde la fecha de su deposito, deberd abonar a la
DIGERPI una tasa de mantenimiento de la solicitud fijada por esta Ley.

Articulo 47. El articulo 107 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del dia siguiente de la
publicacion a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podra presentar
demanda de oposicion al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de
oposicion, se ordenara el registro mediante resolucion motivada, y se emitira el
certificado correspondiente, que custodiara la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicarad en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con
inclusién de la informacion que corresponda.

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resolucion que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el
pago de la tasa correspondiente.

Articulo 48. El articulo 108 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 108. El certificado de registro indicara lo siguiente:
1 Nombre o razon social, domicilio y demas generales del propietario de la marca;
2 Numero y fecha de la resolucion por la cual se ordena el registro;
3 Fecha y vencimiento del registro;
4, Datos de inscripcion del registro en el sistema automatizado de la DIGERPI;
5 Nombre o reproduccién de la marca;
6 Numero de la clase o clases y especificacion de los productos o servicios que
ampara la marca, segun sea el caso, y

7. Fecha de expedicion del certificado de registro.

Articulo 49. El articulo 110 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 110. La renovacion del registro de una marca debe solicitarse dentro del término
comprendido entre el afio inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la
fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese
solicitado la renovacion, el registro caducara de pleno derecho.
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Cuando existan embargos, secuestros y demas medidas judiciales, garantias y
opcién de compra inscritas sobre una marca, el administrador judicial, albacea o el
beneficiado por la medida judicial o de la garantia o del gravamen de que se trate podra
solicitar la renovacion y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovacion del
registro de la marca.

La fecha que se considerara para la renovacion serd la fecha de vencimiento
natural del registro.

La solicitud de renovaciéon del registro durante el plazo de los seis meses
posteriores a su vencimiento esta sujeta al pago del recargo establecido en la presente
Ley, el cual también se aplicard en los casos en que hubieren existido embargos,
secuestros u otras medidas judiciales y garantias sobre la marca a que se refieren los
parrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendra su vigencia plena. En la
solicitud de renovacion, no se podréan introducir cambios en la marca ni aumentar la lista
de productos o servicios para los cuales se registrd; sin embargo, el titular podra limitar
dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, debera presentarse

una nueva solicitud.

Articulo 50. El articulo 112 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenara la renovacion mediante
resolucion motivada y se haran los asientos que correspondan en el sistema de registro
automatizado de la DIGERPI.

La DIGERPI publicard en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con
inclusion de la informacion que corresponda.

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resolucion que ordena la renovacion de la marca, previo el pago de las tasas

correspondientes.

Articulo 51. El articulo 123 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 123. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafara de los

siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantia a que hace referencia el articulo 103;
2. Uno de los siguientes documentos, a eleccion del solicitante:

a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.

b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen las partes

y los derechos objeto de la licencia, certificado por notario.
C. Una declaracion de licencia firmada por el titular y el licenciatario

autenticada ante notario.
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Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se
requerira que se acompafie el documento sefialado en el numeral 1 de este articulo, solo

se hara referencia del mismo en la solicitud.

Articulo 52. El articulo 125 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 125. Toda licencia de uso podra ser registrada en la DIGERPI, previo el pago
de los derechos fiscales y tasas correspondientes.

No podra registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en
tramite de registro.

La inscripcion de la licencia de uso en la DIGERPI solo tiene caracter declarativo,
para mayor seguridad juridica de los titulares y no es constitutiva de derechos.

La omision del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de
los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso.

Articulo 53. El articulo 127 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 127. La cancelacion o modificacion de la inscripcion de una licencia de uso

procederd en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario;

2. Cuando una de las partes asi lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato
de licencia;

3. Por nulidad, caducidad o cancelacion, total o parcial, del registro de la marca, o

por limitacion en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y

4. Por orden judicial.

Articulo 54. El articulo 129 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendran la consideracion de
bienes, y los derechos dimanantes de un registro podran cederse o transferirse a una o
varias personas, darse en garantia, opciones de compra, secuestros, embargos u otras
medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecucion, de acuerdo con lo que
establezca la legislacion comdn, para todos o parte de los productos o servicios para los
cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos juridicos solo podran oponerse frente

a terceros una vez inscritos en la DIGERPI.

Articulo 55. La denominacion del Capitulo VI del Titulo V de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Capitulo VI
Indicaciones Geogréficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Articulo 56. El articulo 131 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
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Articulo 131. La presente Ley reconoce y protege las indicaciones geograficas, las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de conformidad con las
siguientes disposiciones:

1. Se considera indicacion geografica aquella que identifica un producto como
originario del territorio de un pais, o de una region o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.

Todo signo o combinacién de signos, en cualquier forma, sera susceptible
de constituir una indicacion geogréfica.

2. Se considera indicacion de procedencia, la expresion o el signo utilizado para
indicar que un producto o servicio proviene de un pais o de un grupo de paises, de
una region o de un lugar determinado.

3. Se considera denominacion de origen la denominacién geogréfica de un pais, de
una region o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de
ellos y cuya calidad o cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geografico, incluidos los factores naturales y los factores humanos;
también se considerard como denominacion de origen la constituida por la
denominacién de un producto que, sin ser un nombre geografico, denota una
procedencia geogréafica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputacién u

otra caracteristica es atribuible esencialmente a su origen geogréfico.

Articulo 57. El articulo 132 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 132. El registro y reconocimiento de una indicacion geogréfica, indicacion de
procedencia o denominacion de origen se realizara en la DIGERPI, la cual mantendra un
registro especial de las mismas.

Cualquier persona natural o juridica podra solicitar este reconocimiento siempre
que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su
forma juridica, cuyos predios o0 establecimientos de extraccion, produccion,
transformacion o elaboracidn se encuentren dentro de la zona de delimitacion establecida
por la indicacion geogréafica, indicacion de procedencia o denominacion de origen
solicitada y cumplan los demas requisitos de la presente Ley.

Las autoridades publicas competentes también podran solicitar el registro de una

indicacion geografica, indicacidn de procedencia o denominacion de origen.

Articulo 58. El articulo 133 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
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Articulo 133. No podré registrase como indicacion geografica, indicacion de procedencia

y denominacion de origen:

1. La que no sea acorde con la definicion de indicacion geogréfica, indicacion de
procedencia y denominacion de origen establecida en la presente Ley;

2. La que sea contraria a la moral o al orden publico;

3. La que pueda inducir al puablico a un error sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas o cualidades;

4, La que sea la denominacion comudn o genérica de algun producto, estimandose
comun o genérica una denominacion cuando sea considerada como tal, tanto por
los conocedores de este tipo de producto como por el publico en general;

5. La que sea confusamente similar o idéntica a una marca preexistente, o en tramite
de registro solicitada de buena fe.

Podra registrarse una indicacion geografica, indicacion de procedencia o
denominacioén de origen acompafiada del nombre genérico del producto respectivo o una
expresion relacionada con ese producto, pero la proteccion no se extendera al nombre

genérico o expresion empleados.

Articulo 59. El articulo 134 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 134. Las indicaciones geograficas, indicaciones de procedencia Yy
denominaciones de origen extranjeras podran registrarse en Panama, conforme a la
presente Ley.

No podran protegerse, o perderdn la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de
estar protegidas o hayan caido en desuso en su pais de origen.

En particular, no estaran sujetas a la proteccion establecida en esta Ley las
indicaciones geogréficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen
extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relacion con bienes y
servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el
territorio nacional para identificar, en Panama, esos mismos bienes o servicios u otros
afines, durante los dltimos diez afios minimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o
bien que su utilizacién haya sido de buena fe, antes del afio de 1994.

Articulo 60. El articulo 136 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 136. Para obtener la proteccion de una indicacion geografica, indicacion de
procedencia y denominacion de origen, se elevara una solicitud a la DIGERPI, por medio
de abogado, que exprese lo siguiente:
1. El nombre, lugar de constitucidn y datos de inscripcion de la persona juridica del
solicitante cuando proceda y del representante legal;
2. La indicacion geogréfica o indicacion de procedencia o denominacion de origen;
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3. El &rea geogréfica de produccion, extraccion, transformacion o elaboracion del
producto que se distinguira con la indicacion o denominacién, delimitandola a los
caracteres geogréaficos y la division politica-administrativa del pais;

4. El producto o productos que distinguird la indicacion o denominacion solicitada,
asi como una resefia de las caracteristicas o cualidades esenciales del mismo;

5. Estudio técnico, que aporte antecedentes, en el sentido de que las caracteristicas o
cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente o
exclusivamente a su origen geografico;

6. Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacion
geografica, de procedencia o denominacion de origen.

7. Comprobante de pago de los derechos de tasas y sobretasas.

Tratandose de solicitudes de indicacién geografica, de procedencia o
denominacién de origen extranjera, se deberd ademas acreditar mediante certificacion,

constancia o documento analogo la proteccion de la misma en su pais de origen.

Articulo 61. El articulo 137 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI realizara un examen a la misma a fin

de determinar que cumple con lo dispuesto en los articulos 133, 134 y 136 de esta Ley.
Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos

requisitos, se notificard al solicitante el rechazo mediante resolucion debidamente

motivada, 0 que subsane el error o la omision dentro de un plazo de tres meses, contado

a partir del aviso de que trata el articulo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de

que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omision, la solicitud se

considerara abandonada, en cuyo caso se ordenara el archivo del expediente.

Articulo 62. Se adicionan al Capitulo VI del Titulo V de la Ley 35 de 1996 los articulos 137-A,
137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-1, 137-J y 137-K, asi:
Articulo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el articulo anterior, la
DIGERPI procedera a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de
fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERPI
podra requerir y analizar los dictamenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la
solicitud. Estos dictamenes seran solicitados a centros oficiales, de educacién superior,
cientifico, tecnolégicos o profesionales o, en su defecto, a expertos independientes en la
materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitira copia completa del expediente.
El costo correspondiente a la obtencion de los dictamenes técnicos correra por cuenta del
solicitante.
En el evento de que la DIGERPI considere que la solicitud adolece de una
deficiencia de fondo, lo notificard al solicitante en la forma indicada en el articulo

anterior y le concedera un plazo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos
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sobre las observaciones contenidas en la notificacion. Concluida esta etapa, la DIGERPI
ordenara la publicacién de la solicitud en el BORPI, o rechazara la solicitud mediante

resolucion motivada y ordenara su archivo.

Articulo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicacién geografica, indicacion
de procedencia o denominacion de origen, se ordenara su publicacion en el BORPI, la

cual contendra:

1. El nombre y el domicilio del solicitante;
2. El nimero de la solicitud;
3. La indicacion geografica o indicacion de procedencia o la denominacion de origen

cuyo registro se solicita;

4, Los productos que identifica;
5. Una resefia de las cualidades, las caracteristicas y/o la reputacion del producto
amparado.

Articulo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del dia siguiente a la
publicacion de la solicitud a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podra
presentar demanda de oposicion al registro de la indicacion geografica, indicacion de
procedencia o denominacion de origen solicitada. EI procedimiento de oposicion se regira
por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposicion a las
solicitudes de marcas.

Articulo 137-D. La resolucion que conceda el registro de una indicacién geografica o

indicacion de procedencia o denominacion de origen sefialara:

1. La indicacion geografica o indicacién de procedencia o denominacion de origen
aprobada.
2. La zona geogréfica delimitada de produccion, extraccion, transformacion o

elaboracion cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacion o denominacion.

3. Los productos a los cuales se aplicara la indicacion geografica o de procedencia o
denominacién de origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que estos
deben tener.

4. Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se les
aplicard la indicacién geogréfica, indicacion de procedencia o denominacién de
origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra
circunstancia, no sea posible precisar tales caracteristicas.

La resolucion que apruebe el registro debera incluir la aprobacion y el registro del

reglamento de uso y control de la indicacion geografica, indicacion de procedencia o

denominacién de origen aprobada.
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Articulo 137-E. Los registros de indicaciones geogréaficas o indicaciones de procedencia
0 denominaciones de origen tendran vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las
condiciones que le dieron lugar. Los registros podran ser modificados en cualquier
momento, cuando cambie alguno de los puntos referidos en el articulo 136 de esta Ley.
La modificacion del registro devengard la tasa que corresponda y sujetard su

procedimiento a lo que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Articulo 137-F. En el caso de indicaciones geograficas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen homdnimas legitimas, la DIGERPI podra conceder el registro
condicionado a que el etiquetado o la presentacion de los productos permitan
diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores
reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o
potenciales riesgos de confusion al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes
de indicaciones geogréaficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que

sean reconocidas a traves de tratados internacionales ratificados por Panama.

Articulo 137-G. Las indicaciones geograficas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen no podran ser objeto de apropiacion o gravamen alguno que

limite o0 impida su uso.

Articulo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempefian su
actividad dentro de la zona geogréfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la
indicacion geogréafica o indicacion de procedencia o denominacion de origen en relacion
con los productos sefialados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones
que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podran emplear en la identificacion del
producto la expresion “Indicacion Geografica” o “Indicacién de Procedencia” o

“Denominacion de Origen” o las iniciales “1.G.” 0 “I.P.” 0 “D.0.” respectivamente.

Articulo 137-1. La cancelacién del registro de una indicacion geogréfica o indicaciones

de procedencia o denominacion de origen se dara en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la
cancelacion del registro, por haberse concedido en violacion a la presente Ley;

3. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare que la indicacion
geografica o indicacion de procedencia o denominacion de origen extranjera
registrada ya no estd protegida o haya caido en desuso en su pais de origen, y
ordene la cancelacion del registro.
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Articulo 137-J. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podré solicitar
la cancelacién o nulidad, o ambas, del registro de una indicacion geogréfica, indicacion
de procedencia o denominacién de origen, conforme el procedimiento establecido para

las demandas de oposicion de marcas.

Articulo 137-K. una indicacién geografica o indicacion de procedencia 0 denominacion
de origen no podra usarse en el comercio en relacion con un producto o un servicio
cuando tal indicacion o denominacion de origen fuese falsa o engafiosa con respecto al
origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusion
con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio.
A estos efectos, también constituyen uso de una indicacion o denominacion de origen el
que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentacién comercial relativa a la
venta, exposicion u oferta de productos o servicios.

Tratandose de indicaciones geograficas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se
podran emplear las indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas,
aun cuando se acomparien de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras

analogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Articulo 63. El articulo 141 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia sera
notificada mediante declaracion escrita a la DIGERPI, que la inscribird en el registro y
ordenaré el archivo del expediente.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se
registrara la renuncia al registro, previa presentacion de una declaracion en la que el
licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este Ultimo haya renunciado
expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Tampoco podra admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan
secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantias y cualesquiera otros
gravamenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento del albacea, el

administrador judicial o del beneficiado con esa garantia, medida judicial o gravamen.

Articulo 64. El articulo 145 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 145. EI nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicio Yy el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos sin necesidad
de registro en la DIGERPI. La proteccién abarcard la zona geogréafica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se
extenderd a toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del

mismao.
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Articulo 65. El articulo 146 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 146. Quien esté usando un nombre comercial podra solicitar a la DIGERPI la

publicacién del mismo en el BORPI. Dicha publicacion producira el efecto de establecer

la presuncion de la buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial a nivel nacional.
También podra solicitar la publicacion en el BORPI cualquier persona que desee

proteger un nombre comercial antes de usarlo. Esta condicion se hara constar en el

correspondiente registro que expida la DIGERPI. El peticionario tendra el plazo de un

afio, desde la fecha de deposito de la solicitud, para presentar una declaracion de uso, de

lo contrario el registro caducara de pleno derecho.

Articulo 66. El articulo 147 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 147. No se publicaran los nombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su genero, ni
aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el articulo 91

de esta Ley.

Articulo 67. El articulo 149 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 149. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafara de los
siguientes documentos:
1. Poder a abogado o el certificado de garantia a que hace referencia el articulo 103;
2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociacion o su representacion por
medio de dibujo o grafica en papel o digitalizada;
Declaracion jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociacion;
4. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.
Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se
requerira que se acompafie el documento sefialado en el numeral 1 de este articulo, solo

se hard referencia del mismo en la solicitud.

Articulo 68. El articulo 150 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 150. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuara el
examen de fondo a fin de determinar si existe algin nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusion aplicado al mismo giro, en tramite o publicado con
anterioridad, 0 a una marca en tramite de registro 0 a una ya registrada idéntica o
semejante en grado de confusién que ampare productos o servicios iguales o similares
relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate o
que incumple algun otro requisito sefialado en esta Ley. De no encontrarse reparos a la

solicitud de registro, se publicara la misma en el BORPI.
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Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del dia siguiente de la
publicacion en el BORPI, cualquier persona podra oponerse al reconocimiento que se
indica en el articulo 146 de esta Ley, ante los tribunales competentes para conocer los
procesos judiciales de Propiedad Industrial. Sera aplicable el procedimiento judicial que
se establece en esta Ley.

De no mediar demanda de oposicion, se ordenara el registro mediante resolucion
motivada y se emitird el certificado correspondiente, que custodiara la DIGERPI en su
sistema automatizado.

La DIGERPI publicara en el BORPI las listas de los nombres comerciales
otorgados, con inclusion de la informacidn que corresponda.

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resolucién que ordena el registro del nombre comercial y del certificado correspondiente,
previo el pago de la tasa aplicable.

Articulo 69. El articulo 151 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duracion de diez afios a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por
periodos iguales, siempre que asi se solicite dentro del término correspondiente y se

cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Articulo 70. El articulo 154 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelacién del registro

respectivo, de oficio o a peticion de parte interesada. La cancelacion ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;

2. Cancelacion o cambio de nombre en el Aviso de Operacién contemplados en la
Ley 5 de 2007;

3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovacién en su

oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;
4, Cesacion de los negocios en el establecimiento;
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la nulidad y ordene

la cancelacion del registro.

Articulo 71. El articulo 162 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones se haran
mediante edictos fijados en lugar visible de la DIGERPI y en la pagina web de la
DIGERPI, por el término de cinco dias habiles, a cuyo vencimiento se entendera
verificada la notificacion. Se exceptian de este procedimiento las notificaciones
personales que expresamente se establecen en esta Ley.
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Los edictos llevaran una numeracion continua y se confeccionaran en un original
y una copia. Los originales formaran un cuaderno que se conservara en la DIGERPI y la
copia se agregara al expediente. El edicto original debera expresar claramente la fecha y
hora en que este se fij6 y desfijo.

A través de los sistemas automatizados de la DIGERPI, esta podra reemplazar este

procedimiento de notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones que emita.

Articulo 72. El articulo 163 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitirdn recurso de
reconsideracion o de apelacion.

Verificada la notificacion de una resolucion, el apoderado del solicitante tendra un
término de diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideracion ante
la DIGERPIL.

En el caso del recurso de apelacion, el apoderado del solicitante tendrd un término
de diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPI, que enviara
el expediente, sin mas tramites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.

Resuelto el recurso de apelacion, se entenderd agotada la via gubernativa y el
solicitante podra recurrir a la via judicial e interponer el recurso judicial que corresponda

contra la resolucion emitida por el ministro de Comercio e Industrias.

Articulo 73. El articulo 164 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 164. Del uso indebido de una patente de invencién, modelo de utilidad, modelo

0 dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresion o sefial de propaganda,

indicacion geogréfica, indicacion de procedencia y denominacion de origen, son

responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una

u otra forma, hayan participado hasta su comercializacion. Por consiguiente, incurriran en

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invencion o
un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

2. Los que ofrezcan en venta, 0 pongan en circulacion, productos amparados por una
patente de invencién o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que
fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro, o sin la licencia respectiva;

3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o
sin la licencia respectiva;

4, Los que ofrezcan en venta, 0 pongan en circulacion, productos que sean resultado

de la utilizacion de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin
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10.

11.

12.

13.

14.

el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de
explotacion;

Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulacion
productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales
protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresion general igual a la del modelo
o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresion o sefial
de propaganda;

Los que en sus propios productos o articulos de comercio, o en servicios, rétulos o
avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominacion comercial,
idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para
productos o servicios relacionados con esta;

Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que
de modo patente se manifieste la intencion de imitar, por cualquier concepto, una
marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;

Los que vendan, ofrezcan en venta, 0 consientan vender o poner en circulacion,
articulos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas,
y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rétulos,
papeleria y demas distintivos que lleven marcas, nombres comerciales,
falsificados o fraudulentamente aplicados;

Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusion a una marca
famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o
servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusion a una marca notoria
para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo
con el grupo de consumidores al que va dirigido;

Los que marquen o hagan marcar articulos con designaciones o rotulos falsos,
respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, namero, peso o medida, o del pais de
procedencia o fabricacion, o usen las denominaciones de marca registrada o las
iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;

Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta articulos o servicios con falsas
indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;

Los que, de algin modo, usen una marca amparando con ella términos de
comparacion de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o
idénticos, con el solo proposito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor
comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario;

Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una
indicacion geografica o indicacion de procedencia o denominacion de origen

registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicacién o
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15.

16.

17.

denominacion de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier
documentacion comercial relativa a la venta, exposicion u oferta de productos o
Servicios;

Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una
indicacion geografica o indicacion de procedencia o denominacion de origen
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente
borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes
y no relacionados con los que protege la indicacion geografica o de procedencia o
denominacion de origen;

Los que empleen indicaciones geograficas o de procedencia o denominaciones de
origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho
a usarlas, aun cuando se acompafie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacion” u otros analogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto;

Los que utilicen sin la autorizacién del titular de la marca registrada o nombre
comercial, como un nombre de dominio, direccion de correo electronico, nombre
0 designacion en medios electrénicos u otros similares empleados en los medios
de comunicacion electronica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse
con relacion a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o

el nombre comercial, 0 para productos 0 servicios conexos.

Articulo 74. El articulo 165 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 165. El juez aplicara, al que incurra en los actos que se describen en el articulo

anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atencion a la gravedad de la accion

incurrida:

1.

Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas
(B/.200,000.00). Esta multa se aplicara tanto a los infractores de las normas de
este Capitulo, como a sus complices o encubridores.

Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Col6n o zona
franca existente en Panama, la multa aplicable sera equivalente al 25% del
movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningdn
momento, serd inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);

Suspensidn del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo
de tres meses;

Suspension o cancelacion de la clave o permiso de operacion, otorgado por la
administracion de la Zona Libre de Colén o zona franca existente en Panama. En
el caso de suspension, esta se aplicara por un periodo minimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2y 3 del

presente articulo se aplicaran por un periodo de un afo, y la sancion contemplada
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en el numeral 1 podra ser hasta cuatro veces la multa maxima alli establecida, sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley que regule la explotacion del comercio y la
industria.

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenara la
destruccion de las mercaderias que haya determinado son falsificadas, sin
compensacion alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se
disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancias
de marcas falsificadas podran ser donadas con fines de caridad para uso fuera de
los canales de comercio, cuando la remocién de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y esta ya no sea identificable con la
marca removida. La simple remocion de la marca adherida ilegalmente no sera
suficiente para permitir que las mercancias ingresen en los canales comerciales.
El tribunal sera competente para ordenar la destruccion de la maquinaria utilizada
en la vulneracion del derecho marcario, pero deberd considerar entre otros
factores, la gravedad de la infraccion, asi como el interés de terceras personas,

titulares de derechos reales, de posesidn, o de un interés contractual o garantizado.

Articulo 75. El articulo 166 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 166. En todo caso de infraccion a los derechos de propiedad intelectual, se

procedera a la disposicion, donacion o destruccion de los articulos y de la maquinaria

utilizada en la vulneracion del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre

acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.

Cuando se proceda a la disposicion de lo aprehendido provisionalmente, el
funcionario de instruccién o el juez de la causa hara un inventario detallado de lo
que se dispone, y quien lo recibe debera comprometerse por escrito a cuidar, con
la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo
inmediatamente al funcionario de instruccion o al juez de la causa, cuando asi lo
requiera.

Los bienes y medios utilizados en la comision del delito seran donados para fines
benéficos, libres de todo gravamen, por la institucion que corresponda, previa
autorizacion del titular del derecho y de la remocion o eliminacion de los
simbolos distintivos, asi como la identificacion del autor y titulo de la obra,
cuando ello proceda.

Cuando no sea posible la remocion de los simbolos distintivos, asi como la
identificacion del autor y titulo de la obra, y el titular del derecho protegido no
conceda su autorizacion expresa para que sean donados, estos articulos seran
destruidos por la autoridad competente, sin derecho a compensacion alguna, con
asistencia de un representante del titular del derecho protegido. Esto se resolvera

en el momento de la calificacion del mérito legal del sumario.
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3. Ejecutoriado el auto encausatorio o de apertura del juicio, el juez de la causa, por
solicitud del funcionario de instruccion decretard, sin méas tramite, la destruccion
de lo aprehendido provisionalmente, y procurard dejar intacta una muestra
significativa. Lo anterior sera dispuesto en resolucion motivada de inmediato
cumplimiento, la cual sera susceptible de recurso de apelacion, en caso de que se
niegue. Este recurso se concedera en el efecto diferido.

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa debera
ordenar la disposicion, donacion o destruccion de lo aprehendido
provisionalmente, asi como del material debidamente acreditado como ilicito.

4. En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la
integridad personal, el funcionario de instruccion solicitara al juez de la causa que
se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.

Una vez se ordene la donacion o destruccion de lo aprehendido provisionalmente,

se efectuara la diligencia, la cual debera constar en el acta.

Articulo 76. El articulo 170 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 170. Para el célculo de la indemnizacién de dafios y perjuicios, se podran
utilizar, a eleccion del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:
1. Los beneficios que el titular del derecho habria obtenido previsiblemente, de no

haber ocurrido la infraccion;

2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infraccion;
3. El precio o regalia que el infractor habria pagado al titular del derecho, si se

hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial
del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas;

4. El valor, en el mercado licito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin
autorizacion;

5. Otra medida de valor legitima que presente el titular del derecho.

Articulo 77. El articulo 171 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 171. Quien inicie o intente una accion por infraccion de un derecho de
propiedad industrial protegido por la presente Ley podra pedir al juez que ordene
medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa accion o el
resarcimiento de los dafios y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitaran, inoida
parte, en expediente separado, y el juez las practicard de inmediato y sin mas tramite,
pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidi6 la medida
consigne una caucion, cuyo monto no excederd el cincuenta por ciento (50%) de la
totalidad del avalto realizado a los objetos materia de la infraccion y a los medios

destinados a realizarla. Dicha caucidn debera ser consignada, mediante certificado de
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garantia o cualquier otro tipo de caucién establecida en el Codigo Judicial, dentro del
término de tres dias habiles, contado a partir de la fecha en que se llevd a cabo la
diligencia.

Si Unicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente
articulo, el juez fijard el monto de la caucién que considere suficiente, una vez se haya

ejecutado la medida.

Articulo 78. El articulo 172 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 172. El juez podré ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la

ejecucion de la sentencia que pudiera dictarse en la accidn respectiva. Podran ordenarse,

entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1. Cesacion inmediata de los actos de infraccion;

2. Retencion o deposito de los objetos materia de la infraccion y de los materiales o
implementos destinados a realizar la infraccion, asi como de los documentos
relativos a la infraccion;

3. Suspensidn de la importacion o de la exportacion de los objetos 0 medios, a que se
refiere el numeral precedente;

4. Constitucion, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantia, para el pago
de la eventual indemnizacion de dafios y perjuicios;

5. Suspensién de la clave o permiso de operacién, otorgado por las autoridades
administrativas de la Zona Libre de Coldn, zona franca o zona procesadora para la
exportacion existente en Panama. Dicha suspension serd levantada mediante
constitucion de fianza bancaria, monetaria, de seguros o titulos de la deuda
publica del Estado. EI monto de la fianza sera proporcional al estimado del dafio
causado;

6. Retencion o depdsito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancia
u objetos materia de la infraccion, que se encuentren en trdmite aduanero o en
transito en cualquier parte del territorio nacional.

Si la accién por infraccion no fuese entablada dentro de los diez dias siguientes a
la imposicion de una medida cautelar, esta quedara sin efecto de pleno derecho y
el actor quedard sujeto a la indemnizacion de dafios y perjuicios que hubiese

causado.

Articulo 79. El articulo 176 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 176. La Autoridad Nacional de Aduanas, actuando de oficio o por ordenes de
autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancia que se
encuentre en tramite en aduana o en transito en cualquier parte del territorio nacional o en

zonas francas, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o que involucren
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conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podra
inspeccionar y retener dicha mercancia.

Las autoridades de la Zona Libre de Colén y demas zonas francas que administre
el Estado tendran las mismas facultades descritas en el parrafo anterior con respecto a

mercancia en transito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.

Articulo 80. Se adiciona el articulo 178-A al Titulo VII de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 178-A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el articulo 176 fijen
un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no deberd ser fijado por un monto que

disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas.

Articulo 81. El articulo 181 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 181. El procedimiento establecido en el presente Titulo se aplicara a las
siguientes materias:
1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de
registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicacion
geogréfica, indicacion de procedencia, denominacion de origen, expresion o

sefial de propaganda;

2. Los procesos de nulidad y cancelacién de los derechos de propiedad industrial,
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;
4, Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no

indicados en los numerales anteriores.

Articulo 82. El articulo 184 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 184. Sera admisible la reconvencion, en cualquier caso en que el demandado
tenga una pretension basada en un derecho de Propiedad Industrial.

Articulo 83. Se adiciona el articulo 184-A al Titulo VI1II de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 184-A. El juez de conocimiento, siempre que se le presente un poder otorgado
en el extranjero con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que se
encuentre debidamente autenticado y legalizado por el funcionario diplomatico o
consular de Panama o apostillado segun lo prevé el convenio por el que se suprime la
exigencia de legalizacion para los documentos publicos extranjeros (Convenio de La
Haya), o el mismo se refiera a un poder inscrito en el Registro de Poderes de la
DIGERPI, serd admitido, con independencia de su fecha de expedicion en cualquier
proceso judicial civil o penal. No se requerira prueba de existencia adicional al poder. La
validez del poder admitird prueba en contrario, que se tramitara por medio de incidente, y
el tribunal, en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitira al Ministerio

Pablico para efecto de que promueva la accién penal a que haya lugar.
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Articulo 84. El articulo 186 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 186. Contestada la demanda, el juez fijara la fecha y hora en que las partes
deberdn comparecer a la audiencia, en la cual presentaran y aducirdn las pruebas y

contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.

Articulo 85. Se adiciona el articulo 190-A al Titulo VIII de la Ley 35 de 1996, asi:

Articulo 190-A. El juez de oficio o a peticidn de parte podra ordenar al presunto infractor
que proporcione cualquier informacion que posea respecto de cualquier persona
involucrada en cualquier aspecto de la infraccion y respecto de los medios de produccion
0 canales de distribucion para los productos o servicios infractores, incluida la
identificacion de terceras personas involucradas en su produccion y distribucion, y sus
canales de distribucion. Esta informacion deberé ser puesta a disposicion del titular del
derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la
informacion que el juez considere como datos intimos o sensibles y que no sean
relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podran ser divulgados. En el
evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podra
sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Codigo Judicial.

En los casos que den lugar a la sancién por desacato, corresponde al secretario del
juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la

sancion.

Articulo 86. El articulo 192 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 192. Los unicos incidentes admisibles en este tipo de procesos seran los que se
promuevan por via de excepciones de demanda extemporanea, cosa juzgada, caducidad
de la pretension y validez del poder. Estos incidentes se tramitaran como de previo y
especial pronunciamiento. Cualquier otro incidente, excepcion o terceria sera resuelta al

momento que se dicte la sentencia.

Articulo 87. Se adiciona el articulo 194-A al Titulo VIII de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 194-A. La resolucion judicial que pone fin a la segunda instancia para los
procesos contemplados en esta Ley admitird el recurso de casacion. Se aplicara lo
dispuesto en el Cadigo Judicial.

Articulo 88. El articulo 195 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 195. Al inicio del proceso, el juez estd en la obligacion de proporcionar, a la
parte interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, en la cual le comunique la presentacion

de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente
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ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serdn suministradas a la parte en el
menor tiempo posible, con clara indicacion del tipo de proceso de que se trate, asi como
de la marca, nombre comercial, patente de invencion, modelo de utilidad, modelo o
dibujo industrial, expresion o sefial de propaganda, indicacion geogréafica, indicacion de
procedencia o denominacion de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicacion a que se refiere el
parrafo anterior en los quince dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de

oposicion, procederd a emitir la resolucion y el registro que corresponda.

Articulo 89. El articulo 196 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Codigo Judicial, en relacion con la
falsificacion de marcas, las autoridades judiciales estan, salvo en circunstancias
excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles
relacionados con la falsificacion de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la
parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables.
De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales,
estan facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre
infraccion de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las

costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.

Articulo 90. El articulo 197 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Titulo seran
de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de
1996, modificada por Ley 45 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podran acordar resolver la controversia
surgida o que puede surgir en relacion con los derechos protegidos por esta Ley,
utilizando cualquier método de resolucion alterna de conflictos. Cuando elijan la
conciliacion, la mediacién o el arbitraje, lo hardn conforme a lo dispuesto por la

legislacion vigente.

Articulo 91. El articulo 200 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 200. La DIGERPI percibird tasas en concepto de servicios, en los siguientes
casos:
Por solicitud de una marca por clase 0 nombre comercial B/.10.00
Por solicitud de indicacion geografica, indicacion de procedencia o
denominacién de origen B/.100.00

Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo

o dibujo industrial B/.10.00
Por solicitud de patente o modelo industrial PCT. B/.50.00
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Por solicitud de antecedentes de marcas B/.5.00
Por solicitud de certificacion B/.5.00
Por desglose de cada documento B/.5.00

Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente
0 registro B/.10.00

Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca

0 nombre comercial B/.10.00
Por venta del BORPI B/.15.00
Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre

Comercial B/.10.00
Por solicitud de cesion o traspaso de una marca o nombre

Comercial B/.10.00
Por solicitud de copia autenticada de un documento B/.5.00

Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad,

0 modelo o dibujo industrial B/.30.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes B/.40.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica B/.200.00
Por cada solicitud que constituya una prorroga B/.20.00
Por la publicacion de solicitud o correccion de marca B/.10.00

Por cada publicacién de solicitud, correccién o de cualquier
otro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo

o dibujo industrial B/.10.00
Por cada solicitud de proteccion suplementaria de una patente B/.30.00
Por cada solicitud de suspension de tramite B/.20.00
Por cada solicitud de tasa de mantenimiento B/.10.00
Por cada solicitud de expedicion de resolucion y registros autenticados B/.25.00

Articulo 92. Se adiciona el articulo 202-A al Capitulo | del Titulo IX de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 202-A. Se establece que los incentivos a que se refiere el articulo anterior no
son aplicables a funcionarios contratados para la ejecucion de proyectos de inversién en
la DIGERPI.

Articulo 93. El articulo 204 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 204. El registro de una marca causara el pago de un derecho, que se debera
cancelar en la fecha de deposito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente
tabla:
Solicitudes:

1. Una marca en una clase, pagara un derecho de cien balboas (B/.100.00).
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2. Una marca en clases multiples, pagarad un derecho de cien balboas (B/.100.00) por
la primera clase y cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional.
Estos derechos también serdn aplicables para mantener vigentes las solicitudes

gue tengan diez afios desde su depdsito en la DIGERPI y no se han otorgado.

Articulo 94. El articulo 205 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 205. La renovacion del registro de cualquier marca, nombre comercial,
expresion o sefial de propaganda causara el mismo derecho que sefiala el articulo anterior.
El recargo a que se refiere el articulo 110 de esta Ley sera de diez balboas (B/.10.00) por

cada mes o fraccion de mes, hasta su presentacion.

Articulo 95. Se adiciona el articulo 206-A al Capitulo Il del Titulo 1l del Titulo IX de la Ley 35
de 1996, asi:
Articulo 206-A. El registro de una indicacion geografica, indicacion de procedencia y

denominacion de origen causara un derecho de cien balboas (B/.100.00).

Articulo 96. El articulo 207 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 207. La concesion de una patente de invencion causara los derechos que se

indican a continuacion:

1. Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco afios de proteccién;

2 Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco afios;

3 Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco afios;

4. Trescientos balboas (B/.300.00), por los siguientes cinco afos;

5 Trescientos balboas (B/.300.00) por afio o fraccion de afio por proteccién

suplementaria.

El primer pago se hara al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada
quinguenio, contado este a partir de la fecha del deposito de la solicitud. El pago podra
realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quingquenio respectivo.

Transcurridos seis meses, desde la fecha en que debi6 efectuarse el pago de
alguno de los derechos a que se refiere este articulo, sin haberse hecho efectivo dicho
pago, se entendera que el titular ha abandonado la patente y esta caducara de pleno
derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este parrafo
tendra un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fraccion de mes, hasta su

presentacion.

Articulo 97. Se adiciona el articulo 210-A a la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 210-A. El pago electronico de tasas, derechos y timbres de presentacion de
solicitudes electrénicas de derechos de propiedad industrial, asi como cualquiera otra
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actuacion administrativa que utilice para su presentacion medios electronicos o

telematicos, estara sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.

Articulo 98. El articulo 219 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 219. Se crea una comision interinstitucional para velar por la armonizacion,
coordinacion y seguimiento de las politicas en materia de propiedad intelectual;
igualmente, establecera politicas o lineamientos sobre proteccion y observancia,
suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad
intelectual.
La comision estara integrada por:
1. Un miembro designado por la Direccion General del Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
2. Un miembro designado por la Direccion General de Derecho de Autor del
Ministerio de Comercio e Industrias.
Un miembro designado por la Administracion de la Zona Libre de Colon.
Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.
Un miembro designado por el Ministerio Publico.

o o >~ w

Un miembro designado por la institucion del Estado a cargo de las relaciones de la
Republica de Panama con la Organizacién Mundial del Comercio.
7. Un miembro designado por la Direccion de Investigacion Judicial.
El modo operativo de esta comisidon serd reglamentado por el Ministerio de

Comercio e Industrias.

Articulo 99. Se adiciona el articulo 219-A ala Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 219-A. Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentacién
en la DIGERPI y los usuarios de sus servicios, a partir de los trescientos sesenta dias
calendario contados de la fecha de promulgacion de la presente Ley, se llevaran a cabo
unicamente mediante la utilizacion de medios electronicos o telematicos.
El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentara todo lo relacionado con la

aplicacion de este articulo.

Articulo 100. Se adiciona el articulo 25-A ala Ley 1 de 2001, asi:
Articulo 25-A. Una vez recibidas las solicitudes de Registro Sanitario, la Direccién
Nacional de Farmacia y Drogas hara publica la solicitud, a través de la pégina web del
Ministerio de Salud y/o en un Boletin Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la
Direccion Nacional de Farmacia y Drogas, que incluird la informacion que corresponda,
para que terceros puedan presentar oposicion a la concesion del Registro Sanitario,
basados en la utilizacion de datos de prueba no autorizados por su titular en el tramite

sanitario.
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Correspondera a los tribunales competentes conocer los procesos de oposicion a
que se refiere este articulo y aplicara el procedimiento judicial establecido en la Ley 35
de 1996.

Presentada la demanda de oposicion, el tribunal emitira un oficio a solicitud de la
parte demandante, para que se suspenda el trdmite de concesion del Registro Sanitario en

la Direccion Nacional de Farmacia y Drogas.

Articulo 101. El articulo 268 del Cédigo Penal queda asi:
Articulo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una
expresion o sefial de propaganda sera sancionado con prision de cuatro a seis afos.
La misma sancion se aplicard a quien comercialice o haga circular o importe o
exporte un producto o el mismo se encuentre en transito por el pais, u ofrezca o preste

servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Articulo 102. El articulo 270 del Cédigo Penal queda asi:
Articulo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe 0 exporte un
producto o el mismo se encuentre en transito por el pais u ofrezca o preste servicios que
Ileven indicacion geografica o indicacion de procedencia o denominacion de origen que
infrinjan derechos de propiedad industrial serd sancionado con prision de dos a cuatro

anos.

Articulo 103. La presente Ley modifica los articulos 1, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 35,
36, 45, 51 y 52, la denominacion del Capitulo V del Titulo I, la numeracion del Capitulo V del
Titulo 11, los articulos 55y 56, la numeracion del Capitulo VI del Titulo 11, los articulos 63, 66,
70, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 123, 125,
127 y 129, la denominacién del Capitulo VI del Titulo V, los articulos 131, 132, 133, 134, 136,
137, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176, 181,
184, 186, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 207 y 219 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y los
articulos 268 y 270 del Texto Unico del Cadigo Penal.

Adiciona el Capitulo I1, contentivo de los articulos 2-A y 2-B, al Titulo I, el Capitulo 11,
contentivo de los articulos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Titulo I, los articulos 14-A, 20-A, 20-B,
20-C y 20-D al Capitulo Il del Titulo I, los articulos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G
al Capitulo V del Titulo I, los articulos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-1 y
58-J al Capitulo VI del Titulo Il, el articulo 75-A al Capitulo Il del Titulo Il y el articulo 93-A
al Capitulo I del Titulo V, los articulos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-
H, 137-1, 137-J y 137-K al Capitulo VI del Titulo V, el articulo 178-A al Titulo VII, los
articulos 184-A, 190-A y 194-A al Titulo VIII, el articulo 202-A al Capitulo I del Titulo IX, los
articulos 206-A y 210-A al Capitulo Il del Titulo IX y el articulo 219-A al Titulo IX de la Ley 35
de 10 de mayo de 1996, asi como el articulo 25-A ala Ley 1 de 10 de enero de 2001.
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Deroga los articulos 64, 71y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los articulos 4 y

5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Articulo 104. Esta Ley comenzara a regir el 1 de octubre de 2012, salvo los articulos siguientes,
que entrardn en vigencia en los plazos que se indican:

Transcurrido un afio de la presente Ley, entrara en vigencia el numeral 10 del articulo 38
de la presente Ley; el articulo 52, el parrafo segundo del articulo 10 y los articulos 20-A al 20-D
adicionados por el articulo 11 de la presente Ley.

Transcurrido un periodo no mayor de dos afios de la entrada en vigencia de la presente
Ley, entraran en vigencia los numerales 7 y 9 del articulo 37 y el numeral 5 del articulo 58 de la

presente la Ley.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panama, a los veintisiete dias del mes de septiembre del afio dos mil doce.

El Presidente,

Sergio R. Galvez Evers

El Secretario General,

Wigberto E. Quintero G.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA, 5 DE OCTUBRE DE 2012.

RICARDO MARTINELLI BERROCAL

Presidente de la Republica

RICARDO QUIJANO J.

Ministro de Comercio e Industrias
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